
N
e

go
ci

ac
io

n
e

s 
so

b
re

 a
cc

e
so

 a
 r

e
cu

rs
o

s 
ge

n
é

ti
co

s 
y 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

s 
tr

ad
ic

io
n

al
e

s





N
e

go
ci

ac
io

n
e

s 
so

b
re

 a
cc

e
so

 a
 r

e
cu

rs
o

s 
ge

n
é

ti
co

s 
y 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

s 
tr

ad
ic

io
n

al
e

s

68-69

BORRADOR DE CAPÍTULO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
Sección 6 Patentes

[Artículo xx. Patentes

1. El Artículo 27bis del Acuerdo ADPIC se aplicará mutatis mutandis en relación con las patentes. Las
disposiciones de este párrafo serán revisadas 5 años después de la fecha de entrada en vigencia del
acuerdo del ALCA. ]

[Artículo XX. Materia patentable.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes se otorgarán para invenciones, ya sean de
productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, resulten
de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 3, no habrá discriminación en el otorgamiento de las patentes, ni en
el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología, del territorio de la Parte en
que la invención fue realizada o de si los productos fueron importados o producidos localmente.

Cada Parte podrá excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio
deba impedirse para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la salud o la vida
humana, animal o vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que esa
exclusión no se haga meramente porque la explotación está prohibida por su legislación.

Así mismo, cada Parte podrá excluir de la patentabilidad las plantas y los animales, excepto los
microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o
animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, las Partes otorgarán
protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, un sistema eficaz sui géneris o una
combinación de aquéllas y éste. ]

[Artículo XX Concepto de invención

Cada una de las partes considerara invención toda creación humana que permita transformar la materia
o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento, a través de la satisfacción inmediata
de una necesidad concreta. Una invención podrá ser de producto o de procedimiento.

[Artículo XX No se considerará invención

a) La materia que no se adecúe a la definición de invención;
b) Los principios teóricos o científicos;
c) Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la

naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
d) El material biológico que existe en la naturaleza;
e) Los esquemas, planos, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;
f) Los programas de computación aisladamente considerados;
g) Las formas de presentación de información;
h) Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
i)  Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano

y los relativos a animales; y,

ALCA



j) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de
forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión
de tal manera que no pueda funcionar separadamente o que las cualidades o funciones
características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para
un técnico en la materia.

Artículo XX. No serán patentables

Las partes no concederán patentes a:

a) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o
sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su
propia duplicación, por si mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan en
seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales; y,

b) Las variedades y especies vegetales y las especies y razas animales.]

[Artículo XX Materia patentable y Excepciones a la patentabilidad

1. Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial.

a) La invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica. Por
estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad
reconocida; mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro
medio de difusión o información, en cualquier lugar del mundo.

b)  Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado
de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente.

c) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un
resultado o de un producto que puedan ser utilizados o producidos en cualquier tipo de industria.

2. No se considera invención, entre otras:

a) descubrimientos;
b) la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los

procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos
genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales
y libres tal como ocurre en la naturaleza.

3. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en el presente Acuerdo, las patentes se podrán obtener
y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la
tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.
4. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su
territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad, la moralidad y las
buenas costumbres , inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para
preservar los vegetales, la nutrición de la población, o para evitar daños graves al medio ambiente,
siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

5. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a)  los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
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b) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o animales, excepto los procedimientos no biológicos o
microbiológicos.

6. Sin embargo, los Miembros otorgaráran protección a todas las obtenciones vegetales mediante un
sistema sui generis eficaz. A los efectos del párrafo anterior, considerase un sistema sui generis eficaz el
sistema de derecho de obtentor establecido en el Convenio Internacional para la Proteción de las
Obtenciones Vegetales (UPOV). ]

[Artículo XX. Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la patentes podrán obtenerse por todas las
invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que
sean nuevas, entrañen un nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

a) Se considera que una invención tiene novedad cuando no se encuentre en el estado actual de la
técnica. El estado actual de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o publicado
encualquier lugar del mundo y de cualquier manera antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente, o en su caso, cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad
reconocida. Solo para efectos de apreciar la novedad, también quedará comprendido dentro del
estado actual de la técnica, el contenido de otra solicitud de patente en trámite, cuya fecha de
presentación o prioridad, en su caso, fuere anterior a la solicitud objeto de consideración, pero
solo en la medida en que ese contenido quedara incluido en la solicitud de fecha anterior cuando
fuese publicada.

b) Se considera que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la
materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera
evidente del estado actual de la técnica.

c) Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser
producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva.

2. Las Partes podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su
territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para
proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar
daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no sea por razón de estar prohibida, limitada
o condicionada por alguna disposición legal o administrativa.

3. Las Partes podrán excluir asimismo de la patentabilidad, entre otros:

a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos biológicos tal y

como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana para producir plantas y
animales, salvo los procedimientos microbiológicos;

4. Las Partes otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante un sistema sui generis
eficaz, siendo éste, el sistema de derecho de obtentor establecido en el Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y en la legislación nacional de cada Parte. ]

[Artículo XX. Materia patentable y excepciones de la patentabilidad

1. Los Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en



todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicación industrial.

a) Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El
estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción
escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

b) Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

c) Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda
ser reproducido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida
a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

2. No se considerarán invenciones:

a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos

naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades

económico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
f) las formas de presentar información.

3. No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación
comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido
a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar
los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no
se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación
de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos
de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

4. Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del
examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC. A tal efecto, se tendrán en
cuenta los compromisos asumidos por los Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.]

[ Artículo xx. Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento,
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realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del
producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para
la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente
por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de
concertar contratos de licencia. ]

[Artículo XX. Derechos conferidos.

Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, impedir que terceros, sin su consentimiento,
realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para los fines del
producto objeto de la patente; o

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, impedir que terceros, sin su consentimiento,
realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o
importación para estos fines, de por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de
dicho procedimiento.

Así mismo, los titulares de las patentes tendrán el derecho de ceder o transferir por cualquier medio la
patente y de concertar contratos de licencia. ]

[ Artículo XX. Derechos del titular

La patente conferirá a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la
invención patentada. Además tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su
acuerdo, realice cualesquiera de los siguientes actos:

1. Cuando la patente se haya concedido para un producto:

a) Fabricar el producto; y
b) Ofrecer en venta, vender o utilizar el producto o importarlo o almacenarlo para alguno de estos

fines.

2. Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento:

a) Emplear el procedimiento; y
b) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el numeral 1) inciso b), respecto a un producto

resultante directamente de la utilización del procedimiento. ]

[ Artículo XX. Derechos Conferidos

1. La Patente conferirá a su titular, los siguientes derechos de:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento,
realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto
de la patente.



b) Cuando la materia sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento,
realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o
importación, de por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho
procedimiento;

2. Cuando la patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas,
la protección se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del
objeto patentado y que posea las mismas características.
3. Si la patente protege un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas
características reivindicadas, la protección se extenderá también a todo material biológico derivado por
multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las
mismas características.
4. Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal
secuencia, la protección se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese
la respectiva información genética.
5. La protección conferida a la patente de invención tendrá una duración de veinte (20) años, contados
a partir de la fecha de presentación de la solicitud. ]

[Artículo xx. Derechos Conferidos y Limitaciones a los Derechos

1. Una patente conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen
los siguientes actos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o
importación para estos fines del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento: uso, oferta para la venta, venta o importación
para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho
procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de
concertar contratos de licencia.
3. La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20
años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. ]

[Artículo XX. Derechos conferidos y limitaciones a los derechos

1. La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de
la respectiva solicitud.
2. El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las
reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán
para interpretarlas.
3. La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su
consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
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i) emplear el procedimiento; o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido
directamente mediante el procedimiento.

4. El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el inciso anterior respecto de los
siguientes actos:

a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención

patentada;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial;
e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo

como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso
repetido de la entidad patentada. ]

[ Artículo xx. Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera
suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan
llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto
la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la
prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.
2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus
solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero. ]

[Artículo xx. Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

Cada Parte exigirá al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente
clara y completa, para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la
invención. Así mismo, cada Parte podrá exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a
efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se
reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Cada Parte podrá exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes,
y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero. ]

[ Artículo XX. Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una
patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación
normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la
patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. ]

[ Artículo XX. Excepciones

Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente,
a condición de que tales excepciones no atenten, sin justificación, contra la explotación normal de la
patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la misma, teniendo
en cuenta los intereses legítimos de terceros. ]



[ Artículo XX. Excepciones

1. Los derechos conferidos por la patente solo podrán hacerse valer contra actos realizados por terceros
con fines industriales y comerciales. En particular, tales derechos no podrán hacerse valer contra actos
realizados exclusivamente en el ámbito privado y con fines no comerciales, o con fines de
experimentación, investigación científica o enseñanza relativos al objeto de la invención patentada.
Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra cualquier persona que
comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego que
dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio nacional o internacional por el
titular de la patente o por sus licenciatarios.

La patente no confiere el derecho de impedir los actos referidos en el articulo 5o. Ter del Convenio de
París para la protección de la propiedad industrial.

2. Los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra una persona que pruebe que
con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de solicitud de patente
correspondiente, ya se encontraba produciendo el producto o usando el procedimiento que constituye
la invención en el país.

Esa persona tendrá el derecho de continuar produciendo el producto y empleando el procedimiento
como venía haciéndolo, pero este derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento
o empresa en el que se estuviese realizando tal producción o empleo.

Esta excepción no será aplicable si la persona hubiese adquirido conocimiento de la intervención por
acto de mala fe.

[ Artículo XX Limitaciones y excepciones de los derechos conferidos

1. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos conferidos por una patente, a
condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificada contra la explotación normal de
la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo
en cuenta los intereses legítimos de terceros.
2. Los Miembros podrán prever en sus legislaciones que los derechos conferidos a los titulares de
patentes no impedirán a terceros no autorizados fabricar, en la cantidad necesaria y suficiente, el producto
patentado o producido según el procedimiento patentado y practicar todos los demás actos necesarios
para fines de aprobación de la comercialización de productos. La comercialización será hecha com
posterioridad al vencimiento de la patente. ]

[ Artículo XX. Excepciones a los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una
patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación
normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la
patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. ]

[ Artículo XX Agotamiento del Derecho

1. El presente Acuerdo no afectará la facultad de los Estados Partes de determinar las condiciones, si
hubieran, en que operará el agotamiento de los derechos en relación a los productos colocados
legítimamente en el mercado por el titular de la patente o con la autorización de éste.
2. Los Miembros se comprometen a rever sus legislaciones nacionales dentro de un plazo máximo de 5
años a contar desde la entrada en vigor del presente Acuerdo para adoptar, como mínimo, el principio
de agotamiento regional con relación a todos los países signatarios del presente Acuerdo. ]
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[Artículo XX. Agotamiento del derecho

La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto
protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier
país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada
a el.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a
la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al
material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido
en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación
fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que
el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación. ]

[ Artículo xx. Otros usos sin autorización del titular de los Derechos

El Artículo 31 del Acuerdo ADPIC se aplicará mutatis mutandis al uso sin autorización del titular de los
derechos.]

[ Artículo xx. Otros usos sin autorización del titular del derecho

Cuando la legislación de una Parte permita otros usos8 de la materia objeto de una patente, distintos a
los permitidos conforme al artículo anterior, sin autorización del titular del derecho, incluido el uso por
el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

a) la autorización de esos usos se considerará en función del asunto de que se trate;
b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado

obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales
razonables y esos intentos no hubiesen surtido efectos en un plazo no menor de noventa días. Las
Partes podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias
de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones
de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, el titular de los derechos
será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial,
cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, conozca o tenga motivos
demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se
informará sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitará a los fines para los que haya sido autorizado;
esos usos no serán exclusivos;

e) esos usos no podrán cederse, excepto junto con la parte de la empresa que goce de esos usos;
f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que los

autorice;
g) la autorización de esos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses

legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que
dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades
competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias
siguen existiendo;



h) al titular del derecho se le pagará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada
caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de cualquier resolución relativa a la autorización de esos usos, estará sujeta a
revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior diferente;

j) cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para esos usos, estará sujeta a revisión
judicial o a una revisión independiente por una autoridad diferente;

k) las Partes no estarán obligadas a aplicar las condiciones establecidas en los literales b) y f),
cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso
judicial o administrativo, se hubiese determinado que son anticompetitivas. La necesidad de
corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la
remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades de denegar la
revocación de la autorización, si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa
autorización se repitan; y

l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente (segunda
patente), que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (primera patente), habrán de
observarse las siguientes condiciones adicionales:

i)  la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante
de una relevancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la
primerapatente;

ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada, en condiciones
razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y

iii)no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.]

[ Artículo XX Otros usos sin autorización del titular de los derechos

1. Los Miembros tendrán la facultad de establecer los fundamentos o las razones para la permisión de
usos, por terceros no autorizados por el titular de los derechos, que sean distintos de los establecidos
como limitaciones y excepciones de los derechos en este Capítulo.
2. Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización
del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se
observarán las siguientes disposiciones:

a)  la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;
b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado

obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales
razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán
eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema
urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia
nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado
en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno
o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para
saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al
titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si
se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial
o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento
judicial o administrativo;

d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que

disfrute de ellos;
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f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que
autorice tales usos;

g)  la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses
legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que
dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades
competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias
siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de
cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión
judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u
otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f)
cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso
judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir
las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la
remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la
revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa
autorización se repitan;

l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente (“segunda
patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (“primera patente”), habrán de
observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante
de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la
primera patente;
ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones
razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y
iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda
patente.

3. Cada uno de los Miembros tendrá la facultad de tomar medidas legislativas que prevean la concesión
de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho conferido
por la patente, por ejemplo, falta de explotación.
4. Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación
antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres
años a partir de la concessión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si
el titular de la patente justifica su inacción com excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no
exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de
la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia. ]

[ Artículo XX Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de una Parte permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del
titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se
observarán las siguientes disposiciones:



a)  la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;
b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado

obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales
razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Las Partes podrán
eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema
urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia
nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado
en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno
o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para
saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al
titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si
se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial
o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento
judicial o administrativo;

d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que

disfrute de ellos;
f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que autorice

tales usos;
g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses

legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que
dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades
competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias
siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de
cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión
judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente de la misma Parte;

j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u
otra revisión independiente por una autoridad superior diferente de la misma Parte;

k) las Partes no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f)
cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso
judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir
las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la
remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la
revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa
autorización se repitan;

l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente (“segunda
patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (“primera patente”), habrán de
observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante
de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la
primera patente;
ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones
razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y
iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda
patente. ]
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[Artículo XX. Otros usos sin autorización del titular de los derechos

1. Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados
a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, los Miembros, a solicitud de cualquier interesado,
podrán otorgar licencias obligatorias principalmente para la producción industrial del producto objeto
de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la
patente no se hubiere explotado en el Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la
invención hubiere estado suspendida por más de un año.
2. La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas
legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de
cada Miembro.
3. Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener
una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y
este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.
4. Previa declaratoria de uno de los Miembros acerca de la existencia de razones de interés público, de
emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento
se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, los Miembros deberán otorgar las licencias
que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente
posible.
5. Los Miembros deberán establecer el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en
particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la
compensación económica.
6. La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del
titular de la patente a seguir explotándola.
7. Los Miembros denegarán la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones
que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.
8. Los Miembros deberán otorgar licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de
una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho
titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha
licencia estará sujeta a lo siguiente:

a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante
de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la
primera patente;
b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables
para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

9. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a los casos previstos en el Título XIII del presente
Acuerdo. ]

[ Artículo XX. Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración
de caducidad de una patente. ]



[ Artículo XX. Revocación o cancelación

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o cancelación de
una patente. Cada Parte podrá revocar o cancelar una patente solamente cuando existan motivos que
habrían justificado la negativa de otorgarla. ]

[ Artículo XX. Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20
años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. ]

[ Artículo XX. Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes que haya transcurrido un periodo de 20 años,
contados desde la fecha de presentación de la solicitud. ]

[ Artículo XX. Vigencia de la patente de invención

Se tendrá como concedida por un plazo de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha
de presentación de la solicitud. ]

[ Artículo XX. Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. En caso infracción de los derechos del titular, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento
para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado
pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por
consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido
por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál
ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1
incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se
cumple la condición enunciada en el apartado b).
3.En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los
demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales. ]

[Artículo XX. Pruebas en casos de infracción de procesos patentados.

Cuando la materia de una patente es un procedimiento para la obtención de un producto idéntico, las
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento
para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, cada Parte
dispondrá que, en cualquier procedimiento de infracción, el demandado tenga la carga de probar que el
producto objeto de la presunta infracción fue hecho por un proceso diferente al patentado, por lo menos
en los casos siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; o
b)  si existe una probabilidad sustancial que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el

procedimiento, y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál
ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
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Las Partes tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 corresponderá
al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el literal a)o sólo si se cumple la
condición enunciada en el literal b)en la presentación de prueba en contrario, se tendrán en cuenta los
intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales]

[ Artículo XX Cuestiones de Procedimiento

1. Cada Miembro deberá establecer un sistema para el patentamiento de invenciones, el cual incluirá,
como mínimo:

a) medidas conducentes a que las solicitudes en trámite y sus anexos sean de carácter confidencial
hasta el momento de su publicación;

b) la publicación de la solicitud de la patente a más tardar 18 meses a partir de la fecha del depósito
o, cuando sea el caso, de la prioridad más antigua;

c)  la posibilidad de solicitar la nulidad o anulación de las patentes concedidas en violación de la
normativa vigente;

d) la posibilidad de presentar observaciones por parte de terceros.

2. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera
suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan
llevar a efecto la invención.
3. Los Miembros exigirán que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que
conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la
fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.
4. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus
solicitudes, búsquedas y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero, asi como podrán
facultar la presentación, por terceros, de documentos que puedan coadyuvar al examén.
5. Los Miembros respetarán el principio del primero en depositar, especialmente en el caso de derecho
de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de Paris (1967). Cumplidos los requisitos de
patentabilidad, la patente se concederá al primero solicitante cuyo depósito haya producido efectos en
el marco del Convenio de Paris (1967).
6. El examen de fondo realizado por las Oficinas de Patentes de cada Estado Miembro, determinará si la
solicitud satisface íntegramente los requisitos de patentabilidad en ese Estado.]

[ Artículo XX. Cuestiones de procedimiento

Los Miembros asegurarán que los procedimientos para la concesión de patentes sean lo suficientemente
claros, respetando los principios del debido proceso. ]

[ Artículo XX Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Las Partes exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente
clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la
invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que
conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la
fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.
2. Las Partes podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes
y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero. ]



[ Artículo XX Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que
se refiere el párrafo 1 b) del artículo XX (Derechos Conferidos), cuando el objeto de una patente sea un
procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que
el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento
patentado. Por consiguiente, las Partes establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto
idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido
mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el

procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál
ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Las Partes tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá
al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la
condición enunciada en el apartado b).
3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los
demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales. ]

Artículo XX. Patentes

1. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 5, las Partes dispondrán el otorgamiento de patentes para
cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en aquellas áreas tecnológicas que permita
la legislación de cada Parte, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
2. Cada Parte podrá excluir invenciones de la patentabilidad si es necesario impedir en su territorio la
explotación comercial de las invenciones para proteger el orden público o la moral, inclusive para
proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al
ambiente, siempre que la exclusión no se funde únicamente en que la Parte prohibe la explotación
comercial, en su territorio, de la materia que sea objeto de la patente.
3. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 5, no habrá discriminación en el otorgamiento de patentes, ni
en el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología, del territorio de la Parte
en que la invención fue realizada, o de si los productos son importados o producidos localmente.
4. Cada Parte otorgará protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un
sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Cada Parte procurará, en la
medida que sus sistemas sean compatibles, atender las disposiciones sustantivas vigentes del Convenio
UPOV.
5. Asimismo, cada una de las Partes podrá excluir de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos o
animales;

b) plantas y animales, excepto microorganismos; y
c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los

procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción.

6. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento,
realice actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del
producto objeto de la patente;
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b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para
la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente
por medio de dicho procedimiento.

7. Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una
patente, a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificada con la explotación
normal de la patente y no provoquen perjuicio, sin razón, a los legítimos intereses del titular de la
patente, habida cuenta de los intereses legítimos de otras personas.
8. Las Partes podrá revocar una patente solamente cuando:

a) existan motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla; o
b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la

patente.

9. Cada Parte permitirá a los titulares de las patentes cederlas o transmitirlas por sucesión, así como
celebrar contratos de licencia.
10. Cuando la legislación de una de las Partes permita el uso de la materia objeto de una patente, distinto
al permitido conforme al párrafo 7, sin la autorización del titular del derecho, incluido el uso por el
gobierno o por otras personas que el gobierno autorice, la Parte respetará las siguientes disposiciones:

a)  la autorización de tal uso se considerará en función del fondo del asunto particular del que se
trate;

b) sólo podrá permitirse tal uso si, con anterioridad al mismo, el usuario potencial hubiera hecho
esfuerzos por obtener la autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales
sensatas y tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo razonable. Cada una de las Partes
podrá soslayar este requisito en casos de emergencia nacional, en circunstancias de extrema
urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales. No obstante, en situaciones de emergencia
nacional o en circunstancias de extrema urgencia, se notificará al titular del derecho tan pronto
como sea razonable. En el caso de uso público sin fines comerciales, cuando el gobierno o el
contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga bases comprobables para saber que
una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará con prontitud al titular
del derecho;

c) el ámbito y duración de dicho uso se limitarán a los fines para el que haya sido autorizado;
d) dicho uso será no exclusivo;
e) dicho uso no podrá cederse, excepto junto con la parte de la empresa o del avío que goce ese uso;
f) cualquier uso de esta naturaleza se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno

de la Parte que lo autorice;
g) a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas así autorizadas,

podrá revocarse la autorización de dicho uso, siempre y cuando las circunstancias que lo motivaron
dejen de existir y sea improbable que se susciten nuevamente. La autoridad competente estará
facultada para revisar, previa solicitud motivada, si estas circunstancias siguen existiendo;

h) al titular del derecho se le pagará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada
caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de cualquier resolución relacionada con la autorización estará sujeta a revisión
judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta;

j) cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para dicho uso estará sujeta a revisión
judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta;



k) Las Partes no estará obligada a aplicar las condiciones establecidas en los incisos (b) y (f) cuando
dicho uso se permita para corregir una práctica que, en virtud de un procedimiento judicial o
administrativo, se haya juzgado contraria a la competencia. La determinación del monto de la
remuneración podrá tomar en cuenta, en tales casos, la necesidad de corregir las prácticas contrarias
a la competencia. Las autoridades competentes estarán facultadas para rechazar la revocación de
la autorización siempre y cuando resulte probable que las condiciones que la motivaron se susciten
nuevamente; y

l) Las Partes no autorizará el uso de la materia objeto de una patente para permitir la explotación de
otra, salvo para corregir una infracción que hubiere sido sancionada en un procedimiento relativo
a las leyes internas sobre prácticas contrarias a la competencia.

11. Cuando la materia objeto de una patente sea un proceso para la obtención de un producto, cada
Parte dispondrá que, en cualquier procedimiento relativo a una infracción, el demandado tenga la carga
de probar que el producto supuestamente infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado, en
alguno de los siguientes casos:

a) el producto obtenido por el proceso patentado es nuevo; o
b) existe una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya sido

fabricado mediante el proceso, y el titular de la patente no haya logrado, mediante esfuerzos
razonables, establecer el proceso efectivamente utilizado. En la recopilación y valoración de las
pruebas se tomará en cuenta el interés legítimo del demandado para la protección de sus secretos
industriales y de negocios.

12. Cada Parte establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años,
contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.]

[ Artículo XX Patentes

1. Cada Parte pondrá a la disposición patentes para cualquier invento, ya sea un producto o proceso, en
todos los campos de la tecnología, siempre que el invento sea nuevo, constituye una inovación y pueda
tener aplicación industrial. Para los fines del presente Artículo, una Parte podrá considerar que los
términos “inovación” y “pueda tener una aplicación industrial” son sinónimos de los términos “no es
obvio” y “de utilidad” respectivamente. Cada Parte podrá excluir inventos de la patentabilidad solamente
según se dispone en los párrafos 27.2 y 27.3(a) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).
2. Cada Parte podrá conferir al titular de una patente los siguientes derechos exclusivos:

a) en los casos en que el objeto de una patente sea un producto, para impedir que terceros que no
tengan el consentimiento del titular cometan los actos de: elaborar, utilizar, ofrecer para la venta,
vender o importar con esos fines ese producto;

b) en los casos en que el objeto de una patente sea un proceso, para impedir que terceros que no
tengan el consentimiento del titular cometan el acto de utilizar ese proceso y los actos de:
elaborar, utilizar, ofrecer para la venta, vender, o importar para esos fines al menos, el producto
obtenido directamente por ese proceso;

Los titulares de patentes también tendrán el derecho de asignar o transferir por sucesión, la patente y de
concertar los contratos de acreditación.

3. Cada Parte podrá disponer exenciones limitadas a los derechos exclusivos otorgados por una patente,
siempre que esas exenciones no sean incompatibles en forma irrazonable con la explotación ordinaria
de la patente y no perjudiquen en forma irrazonable los intereses lícitos del titular de la patente,
tomando en cuenta los intereses lícitos de terceros.
4. Una Parte podrá revocar una patente solamente cuando existan motivos que habrían justificado una
denegación para otorgar la patente. Los procedimientos administrativos estipulados por una Parte para
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spermitir que un tercero impugne un fallo de que una patente cumple los requisitos de las leyes de
patentes de la Parte, se limitarán a los motivos que habrían justificado una denegación de otorgar la
patente. Cuando esos procedimientos incluyan los procedimientos de impugnación, estos no se pondrán
a la disposición antes del otorgamiento de la patente.
5. Cuando una Parte permita el uso de un invento patentado para producir información requerida por
una autoridada fiscal con el fin de obtener la aprobación para comercializar un producto, esa Parte
limitará ese uso a los actos ejecutados en forma razonable para producir información con el fin de
demostrar que un producto es equivalente científicamente a un producto aprobado previamente, siempre
que, no obstante:

i) cuando el otorgamiento de la patente preceda la aprobación de comercialización del producto
sujeto a la patente, la Parte prorrogará el término de la patente por un período suficiente para
conferirle un término razonable de exclusividad;
ii) cualquier producto producido conforme a esa autoridad no se utilizará, venderá ni ofrecerá
a la venta comercialmente en el territorio de la Parte ni se exportará fuera de su territorio
salvo según se actúe razonablemente para obtener la aprobación de comercialización, y
iii) se deberá proporcionar al titular de la patente la identidad de cualquier entidad que
incluya datos producidos conforme a esta autoridad en una solicitud de aprobación de
comercialización basada en el producto aprobado previamente que procure la autoridad para
comercializar el producto antes del vencimiento de la patente.

6. Cuando una Parte permita el uso del objeto de una patente sin la autorización del titular de la patente
por el Gobierno de la Parte o por una entidad privada que actúe en nombre del Gobierno de la Parte, esa
autorización cumplirá las siguientes condiciones:

a) La autorización se otorgará solamente para fines públicos no comerciales o en situaciones de una
emergencia nacional declarada u otras situaciones de urgencia extrema.

b) La autorización se limitará a la elaboración, utilización o importación del invento patentado
únicamente para cumplir los requisitos del uso del Gobierno y no habilitará a un tercero que
actúe en nombre del Gobierno a vender productos producidos de conformidad con esa autorización
a una parte que no sea el Gobierno, o a exportar el producto fuera del territorio de la Parte.

c) Se proporcionará al titular de la patente una indemnización razonable y completa por ese uso y
manufactura.

d) Las partes no exigirán que el propietario de la patente transfiera información no divulgada o
conocimientos técnicos relacionados con el invento patentado que esté sujeto a una autorización
de uso involuntario.

7. Las Partes no otorgarán autorización a terceros para utilizar el objeto de la patente sin el consentimiento
del propietario de la misma, salvo en las circunstancias especificadas en el párrafo (6), a menos que sea
para remediar una práctica que se haya determinado, después de un procedimiento judicial o
administrativo, que es anticompetitiva conforme a las leyes de competencia de la Parte. Las Partes
reconocerán que un derecho de propiedad intelectual no confiere necesariamente el poder de
comercialización a su titular.
8. Cada Parte, previa solicitud del titular de la patente, prorrogará el plazo de una patente para indemnizar
por las demoras en forma irrazonable que tengan lugar en el otorgamiento de una patente. Para los fines
del presente párrafo, la demora en forma irrazonable incluirá al menos una demora en la emisión de la
patente de más de cuatro años a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el territorio la Parte,
o dos años después de la petición de examen de la solicitud, si ésta es posterior, siempre que los plazos
atribuidos a las acciones del solicitante de la patente no tengan que incluirse en la determinación de
esas demoras.
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9. Cuando una Parte disponga el otorgamiento de una patente con base en el examen del invento
realizado en otro país, esa Parte, a petición del titular de la patente, prorrogará el plazo de la patente
otorgada conforme a dicho procedimiento por un período equivalente al período de la prórroga, si la
hubiere, proporcionada con respecto a la patente otorgada por ese otro país.
10. Cada Parte excluirá la información que figure en la divulgación pública utilizada para determinar
cuando un invento es novedoso o constituye una inovación cuando la divulgación pública fue hecha o
autorizada por el solicitante de la patente, o se derive del mismo, en el plazo de 12 meses anterior a la
fecha de presentación de la solicitud en el territorio la Parte.

Artículo XX: Medidas relacionadas con ciertos productos regulados

1. Cuando una Parte exija la presentación de información relativa a la seguridad y eficacia de un producto
farmacéutico o agrícola químico antes de permitir la comercialización de ese produto, esa Parte no
permitirá que terceros que no tengan el consentimiento de la parte que proporciona la información,
comercialicen ese producto o un producto similar con base en la aprobación otorgada a la parte que
proporciona esa información por un período de al menos cinco años a partir de la fecha de aprobación.

Nota propuesta al Artículo XX.1

1. Cuando una Parte, en la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, tenía establecido un sistema para
la protección de los productos farmacéuticos o agrícolas que no supongan nuevas entidades químicas
del uso comercial injusto, que confiera un período de protección menor que el especificado en el párrafo
12.1, esa Parte podrá retener ese sistema no obstante lo estipulado en dicho párrafo.

2. Cuando una Parte disponga una manera de otorgar su aprobación para comercializar productos
especificados en el párrafo (1) con base en el otorgamiento de una aprobación para comercializar el
mismo producto o un producto similar en otra Parte, la Parte diferirá la fecha de esa aprobación a
terceros que no tengan el consentimiento de la Parte que proporciona la información en la otra Parte
por un período de al menos cinco años a partir de la fecha de aprobación en la Parte o la fecha de
aprobación en la otra Parte, si ésta es posterior.

3. Cuando un producto esté sujeto a un sistema de aprobación de comercialización de conformidad con
los párrafos (1) o (2) y también esté sujeto a una patente en la Parte:

a) la Parte no aprobará la solicitud de comercialización de un producto con base en la información
de una aprobación de comercialización anterior para el mismo producto cuando esa solicitud
haya sido presentada por una parte que no sea el beneficiario de la aprobación de comercialización
original o con su consentimiento, y no autorizará de otro modo a terceros para comercializar el
mismo producto, antes del vencimiento de la patente; y

b) la Parte no modificará el plazo de protección especificado en los párrafos (1) y (2) en el caso de
que la patente se venza en una fecha anterior a la terminación del plazo de esa protección.

c) Además, cuando el producto esté sujeto a una patente en la Parte y la otra Parte, la Parte prorrogará
el plazo de la patente en la Parte para que no se venza con anterioridad a la fecha de vencimiento
de la patente en la otra Parte. ]


