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PRESENTACION

nombre del érgano ejecutivo de la Comuni-

dad Andinatengo el agrado de presentar esta

compilacion de normativa comunitaria, lo ha-

goinspirado en la alta misién de administrar el

acervo comunitarioandinoy velar por el cum-
plimiento de sus normas, asi como en promover y difundir
valores para construir una cultura de integracion.

Los instrumentos andinos concertados en materia de pro-
piedad intelectual, son un reflejo del espiritu de integracion
gue los Paises Miembros han venido construyendo con el
transcurso de los afnos desde la suscripcion del Acuerdo de
Cartagenael 26 de mayo de 1969. Este marco normativo es-
tablece diversos mecanismos reguladores, principios y de-
rechos que permiten, por un lado, la correcta proteccion de
los derechos de propiedad intelectual en el marco comuni-
tario, y por otro, el fortalecimiento de esta materia que tiene
vitalimportancia en el quehacer diario, no solo del operador
juridico, sino del mundo empresarial, cultural, académico y
del ciudadano en general.

En ese contexto, la Secretaria General de la Comunidad Andi-
na ha visto oportuno poner de relieve laimportanciadelos te-
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mas de propiedad intelectual através del presente documen-
to. Facilitar el conocimiento de las normas es el primer paso
para conocer el interesantisimo mundo de la propiedad inte-
lectual y los beneficios que de ésta se pueden obtener. Ade-
mas, se busca motivaralosinventoresy aquienesinviertenen
eldesarrolloy difusion de patentes de invencion, fomentando
el desarrollo asociativo, impulsar el mercado subregional y
contribuir a su progreso.

La propiedad intelectual es una herramienta para el desarro-
lloylapublicacion de estacompilacion cumple precisamente
con el propdsito de difundir normas andinas en esta materia
ya que de nada sirve tener las herramientas necesarias si no
lasconocemosy no las utilizamos. Este esfuerzo seinsertaen
nuestra actividad de apoyo a un desarrollo socioecondmico
equilibrado, armadnico y sustentable en la subregion, promo-
viendo lainclusiéon econdmicay social, lainterculturalidady el
ejerciciodelos derechos de los ciudadanos andinos enlo que
se havenido a llamar laindustria cultural.

Walker San Miguel R.
Secretario General
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La presente publicacion constituye unarecopilacion ordena-
day actualizada de las principales normas vigentes relativas a
la propiedadintelectual en el marco dela Comunidad Andina.

En una primera parte se encuentran las normas referidas al
derecho de autor y derechos conexos contenidas en la De-
cisiéon 351, Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Dere-
chos Conexos. Este régimen normativo protege, en primer
lugar, alos autores y a ciertas creaciones originales del in-
genio humano en los campos literario, artistico y cientifico,
entre otros, que sean susceptibles de reproduccién o divul-
gacioén por cualguier forma o medio. Ademas, en lo relati-
Vo a los derechos conexos, ese régimen comun reconoce y
protege lalabory prestaciones de los artistas, intérpretes y
ejecutantes, los productores de fonogramasy los organis-
mos de radiodifusion.

Enla segunda parte de esta compilacion se encontraran las
normas de propiedad industrial contenidas en la Decision
486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Este ré-
gimen regula, principalmente, los derechos referidos a las in-
vencionesy otras soluciones técnicas, los signos distintivos,
|los disefos industriales y los actos de competencia desleal
vinculados a la propiedad industrial, entre los que se incluye
la proteccion contra el abuso de los secretos empresariales.
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La Decision 486, en lo referido a signos distintivos, incorpo-
ra el tratamiento de las marcas, los nombres comerciales, los
lemas comerciales y las denominaciones de origen. Como
ejemplos de éstas Ultimas en el dmbito andino podemos men-
cionar la Quinua Real del Altiplano Sur (Bolivia), el Café de
Colombia, el Cacao Arriba (Ecuador), y el Pisco (Peru).

Vale la pena mencionar la especial proteccion que la Deci-
sidn 486 brinda a los secretos empresariales dentro del mar-
code larepresion de lacompetencia desleal. Se considera
como secreto empresarial -para estos efectos- a cualquier
informacioén no divulgada poseida legitimamente por cual-
quier persona, natural o juridica y que sea susceptible de
usarse en alguna actividad productiva, industrial o comer-
cial, y de transmitirse a un tercero, en la medida que sea se-
creta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medi-
dasrazonables para mantenerla secreta.

Esta compilacion presenta también a la Decision 345, Régi-
men Comun de Proteccidn a los Derechos de los Obtentores
de las Variedades Vegetales, la misma que define el marco
normativo bajo el cual se protegen las nuevas variedades ve-
getales obtenidas por los fitomejoradores. Asi, en la Subre-
gion Andina, las personas que han obtenido una nueva varie-
dad vegetal mediante un esfuerzo innovador podran gozar

N
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de un derecho exclusivo para controlar la producciény co-
mercializacion del material de multiplicacion o de reproduc-
cion de dicha planta por terceras personas no autorizadas.

Enrazdnalainmensa rigueza natural y cultural con la que
cuentan los paises andinos, también surgié en el marco co-
munitario la Decision 391 que define un Régimen Comun
de Acceso a Recursos Genéticos, lamisma que fue una de
las normas pioneras en el mundo sobre esta materia. Dicha
norma establece un marco regulatorio respecto delacceso
alosrecursos genéticosy alos conocimientos tradiciona-
les asociados a esos recursos. Esta norma tiene un signi-
ficativo vinculo con la propiedad intelectual en la medida
que muchos delos resultados de la creacion humana sobre
la biodiversidad son susceptibles de ser protegidos bajo
esta drea del derecho, y, asimismo, porque los conocimien-
tostradicionales asociados de las comunidadesindigenas,
afroamericanas y otras locales constituyen su propiedad
intelectual colectiva.

Se ha considerado importante incluir en la presente publi-
cacion ala Decision 291, Régimen Comun de Tratamiento a
los Capitales Extranjerosy sobre Marcas, Patentes, Licencias
y Regalias. Sibien laDecision 291fue dictada antes de que
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se adoptaran las normas especiales relativas a la propiedad
intelectual, por lo cual ella debe leerse teniendo en cuenta
la preeminencia de las normas posteriores, esa Decision se
incluye aquipor cuanto alafecha de esta publicaciéon ellase
encuentra formalmente vigente dentro del ordenamiento
normativo andino.

Finalmente, se completa esta compilacion con la Decisidon
632 relativa a la Aclaracion del segundo parrafo del arti-
culo 266 de la Decision 486; y la Decision 689, relativaala
adecuacion de determinados articulos de la Decision 486.
Ambas hormas complementan la referida Decision 486 so-
bre propiedad industrial permitiendo su correcta lecturay
comprension.

El publico lector tiene en sus manos un documento de con-
sulta util y practico en un drea de conocimiento que cobra
cada dia mayor importancia.

- Deyanira Camacho Toral

- Alexandra Valdivia Guerola

Funcionarias de la Secretaria General de la CAN
especialistas en propiedad intelectual

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

LA COMISION DEL
ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Articulo 30 del Acuerdo de Cartagena
y laPropuesta 261dela Junta;

DECIDE:

Aprobar el siguiente:

CAPITULOI
DEL ALCANCE DE LA PROTECCION

Articulo 1.- Las disposiciones de la presente Decisién tienen
por finalidad reconocer unaadecuaday efectiva protecciéna
los autoresy demas titulares de derechos, sobre las obras del
ingenio, en el campo literario, artistico o cientifico, cualquiera
queseael género oformade expresiony sinimportar el méri-
toliterario o artistico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace re-
ferencia el Capitulo X dela presente Decision.

Articulo 2.- Cada Pais Miembro concederdalos nacionales de
otro pals, una protecciéon no menos favorable que lareconoci-
daa sus propios nacionales en materia de Derecho de Autor
y Derechos Conexos.

Secretaria General dela Comunidad Andina [13
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Articulo 3.- Allos efectos de esta Decision se entiende por:
e Autor: Personafisica que realizala creacién intelectual.

e Artistaintérprete o ejecutante: Persona que representa,
canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier formauna
obra.

e Autoridad Nacional Competente: Organo designado al
efecto, por lalegislacion nacional sobre la materia.

e Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra,
como resultado de unacto de reproduccion.

e Derechohabiente: Persona natural o juridica a quien por
cualquier titulo se transmiten derechos reconocidos enla pre-
sente Decision.

e Distribucién al publico: Puesta a disposicién del publico del
original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, prés-
tamo o de cualquier otra forma.

e Divulgacién: Hacer accesiblelaobraal publico por cualquier
medio o procedimiento.

e Emisidén: Difusion a distancia de sonidos o de imagenes 'y
sonidos para su recepcioén por el publico.

e Fijacion: Incorporacion de signos, sonidos o imagenes so-
bre una base material que permita su percepcion, reproduc-
cién o comunicacion.

e Fonograma: Toda fijacion exclusivamente sonora de los so-
nidos de una representacion o ejecucion o de otros sonidos.
Las grabaciones gramofénicas y magnetofdnicas se conside-
ran copias de fonogramas.

Secretaria General de la Comunidad Andina

e Grabacién Efimera: Fijacion sonora o audiovisual de unare-
presentacion o ejecucion o de una emision de radiodifusion,
realizada por un periodo transitorio por un organismo de ra-
diodifusion, utilizando sus propios medios,y empleada ensus
propias emisiones de radiodifusion.

e Obra: Toda creaciénintelectual original de naturaleza artis-
tica, cientifica oliteraria, susceptible de ser divulgada o repro-
ducida en cualquier forma.

e Obra audiovisual: Toda creacion expresada mediante una
serie de imagenes asociadas, con o sin sonorizacién incor-
porada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a
través de aparatos de proyeccion o cualquier otro medio de
comunicaciondelaimageny de sonido, independientemen-
te delas caracteristicas del soporte material que la contiene.

e Obrade arte aplicado: Creacidon artistica con funciones uti-
litarias o incorporada en un articulo Util, ya sea una obra de
artesania o producida en escalaindustrial.

e Obra Plastica o de bellas artes: Creacion artistica cuya fina-
lidad apela al sentido estético de la persona que la contempla,
como las pinturas, dibujos, grabadosy litografias. No quedan
comprendidas enladefinicién,alos efectos delapresente Deci-
sion, las fotografias, las obras arquitecténicasy las audiovisuales.

e Oficina Nacional Competente: Organo administrativo en-
cargadodelaprotecciony aplicacion del Derecho de Autory
Derechos Conexos.

e Organismo de radiodifusién: Empresa de radio o television
que transmite programas al publico.

e Productor: Persona natural ojuridica que tiene la iniciativa, la
coordinaciény laresponsabilidad enlaproducciondelaobra, por
ejemplo, delaobraaudiovisual o del programa de ordenador.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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e Productor de fonogramas: Persona natural o juridica bajo
cuya iniciativa, responsabilidad y coordinacién, se fijan por
primera vez los sonidos de una ejecucion u otros sonidos.

e Programa de ordenador (Software): Expresion de un con-
junto de instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o
en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dis-
positivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un
ordenador -un aparato electrénico o similar capaz de elabo-
rarinformaciones-, ejecute determinadatarea u obtengade-
terminado resultado. El programa de ordenador comprende
también la documentacion técnicay los manuales de uso.

e Publicacién: Produccion de ejemplares puestos al alcance
del publico con el consentimiento del titular del respectivo
derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares
permita satisfacer las necesidades razonables del publico, te-
niendo en cuenta la naturaleza dela obra.

e Retransmisiéon: Reemision de una sefial o de un programa
recibido de otra fuente, efectuada por difusidon inaldmbrica
de signhos, sonidos o imagenes, o mediante hilo, cable, fibra
Opticau otro procedimiento analogo.

e Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por
la presente Decision.

e Usos honrados: Los que no interfieren con la explotaciéon
normal delaobra nicausanun perjuicioirrazonable alosinte-
reses legitimos del autor.

e Uso personal: Reproduccion u otra forma de utilizacién, de
la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente
para el propio uso de unindividuo, en casos tales como lain-
vestigaciony el esparcimiento personal.

Secretaria General dela Comunidad Andina

CAPITULOII
DEL OBJETO DE LA PROTECCION

Articulo 4.- La proteccién reconocida por la presente Deci-
sién recae sobre todas las obras literarias, artisticas y cien-
tificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier
forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre
otras, las siguientes:

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos
y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o
marcas convencionales;

b) Las conferencias, alocuciones, sermonesy otras obras de
lamisma naturaleza;

c) Las composiciones musicales conletraosinella;
d) Las obras dramaticas y draméatico-musicales;
e) Las obras coreogréficasy las pantomimas;

f) Las obras cinematograficas y demas obras audiovisuales
expresadas por cualquier procedimiento;

g) Lasobras debellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, es-
culturas, grabadosy litografias;

h) Las obras de arquitectura;

i) Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento
andlogo alafotografia;

j) Las obras de arte aplicado;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las
obras plasticas relativas a la geografia, la topografia, la arqui-
tecturaolasciencias;

|) Los programas de ordenador;

II) Las antologias o compilaciones de obras diversas y las ba-
ses de datos, que por la selecciéon o disposicion de las mate-
rias constituyan creaciones personales.

Articulo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra
preexistentey de su previa autorizacion, sonobras delingenio
distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, trans-
formaciones o arreglos de otras obras.

Articulo 6.- Los derechos reconocidos por la presente Deci-
sidn sonindependientes de la propiedad del objeto material
enelcualestéincorporadalaobra.

Articulo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma me-
diantelacuallasideas delautor son descritas, explicadas, ilus-
tradasoincorporadasalas obras.

No son objeto de proteccidnlasideas contenidasenlasobras
literarias y artisticas, o el contenido ideoldgico o técnico de
las obras cientificas, ni su aprovechamiento industrial o co-
mercial.
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CAPITULOIII
DE LOS TITULARES DE DERECHOS

Articulo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la
persona cuyo nombre, seuddnimo u otro signo que la identi-
fique, aparezcaindicado enla obra.

Articulo 9.- Una persona natural o juridica, distinta del autor,
podra ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales
sobre la obrade conformidad conlo dispuesto por las legisla-
cionesinternas de los Paises Miembros.

Articulo 10.- Las personas naturales o juridicas ejercen la ti-
tularidad originaria o derivada, de conformidad con la legis-
lacién nacional, de los derechos patrimoniales de las obras
creadas por su encargo o bajo relacién laboral, salvo prueba
encontrario.

CAPITULO IV
DEL DERECHO MORAL

Articulo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembarga-
ble,imprescriptible e irrenunciable de:

a) Conservar laobrainédita o divulgarla;

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momen-
toy,

c) Oponerse a toda deformacién, mutilacion o modificacion
gueatente contraeldecorodelaobraolareputaciondel autor.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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A lamuerte del autor, el ejercicio de los derechos morales co-
rresponderd a sus derechohabientes, por el plazo a que se
refiere el Capitulo VI de la presente Decisién. Una vez extin-
guido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones
designadas, asumiran la defensa de la paternidad del autory
delaintegridad de su obra.

Articulo12.- Laslegislacionesinternas de los Paises Miembros
podranreconocer otros derechos de orden moral.

CAPITULOV
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Articulo13.- Elautor o, en su caso, sus derechohabientes, tie-
nen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) Lareproduccion de la obra por cualquier forma o proce-
dimiento;

b) La comunicacién publica de la obra por cualquier medio
que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o
lasimagenes;

c) Ladistribucién publica de ejemplares o copias de la obra
mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

d) Laimportacion al territorio de cualquier Pais Miembro de
copias hechas sin autorizaciéon del titular del derecho;

e) Latraduccioén, adaptacion, arreglo u otra transformacion
delaobra.

Articulo 14.- Se entiende por reproduccion, la fijacion de la
obra en un medio que permita sucomunicacion o la obten-
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cion de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o
procedimiento.

Articulo 15.- Se entiende por comunicacién publica, todo ac-
to por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en
un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa dis-
tribuciéon de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las
siguientes:

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertacionesy
ejecuciones publicas delas obras dramaticas, dramatico-mu-
sicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o
procedimiento;

b) La proyeccién o exhibicidon publica de las obras cinemato-
graficasy de las demas obras audiovisuales;

¢) La emisién de cualesquiera obras por radiodifusion o por
cualquier otro medio que sirva paraladifusioninaldmbricade
signos, sonidos o imagenes.

Elconcepto de emision comprende, asimismo, la produccién
de sefales desde una estacion terrestre hacia un satélite de
radiodifusion o de telecomunicacion;

d) Latransmisidn de obras al publico por hilo, cable, fibra ép-
ticauotro procedimiento analogo, sea o no mediante abono;

e) Laretransmision, por cualquiera de los medios citados en
losliterales anterioresy por una entidad emisoradistintadela
de origen, de la obraradiodifundida o televisada;

f) La emision o transmision, en lugar accesible al publico me-
diante cualquierinstrumentoiddneo, de la obra difundida por
radio o television;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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g) Laexposiciéon publica de obras de arte o sus reproduccio-
nes;

h) Elacceso publico a bases de datos de ordenador por me-
dio de telecomunicacion, cuando éstas incorporen o consti-
tuyan obras protegidas; e,

i) En general, la difusién, por cualquier procedimiento cono-
cido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos
olasimagenes.

Articulo 16.- Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus
derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener
una participacion enlas sucesivas ventas que se realicen so-
bre la obra, en subasta publica o por intermedio de un nego-
ciante profesional en obras de arte. Los Paises Miembros re-
glamentaran este derecho.

Articulo17.- Las legislacionesinternas de los Paises Miembros
podran reconocer otros derechos de caracter patrimonial.

CAPITULO VI
DE LA DURACION DE LA PROTECCION

Articulo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 59, la
duracion de la proteccion de los derechos reconocidos en la
presente Decisidn, no serad inferior ala vida del autory cin-
cuentaafnos después de sumuerte.

Cuando latitularidad de los derechos correspondaauna per-
sonajuridica, el plazo de proteccién no serdinferior acincuen-
ta afos contados a partir de la realizacion, divulgacién o pu-
blicaciéndelaobra, segunel caso.
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Articulo19.- Los Paises Miembros podran establecer, de con-
formidad con el Convenio de Berna para la Proteccion de las
Obras Literarias y Artisticas, que el plazo de proteccién, para
determinadas obras, se cuente a partir de la fecha de su reali-
zacion, divulgacion o publicacion.

Articulo 20.- El plazo de proteccion se contard a partir del pri-
mero de enero del aio siguiente al de la muerte del autor o al
delarealizacion, divulgacién o publicacion de la obra, segun
proceda.

CAPITULOVII
DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Articulo 21.- Las limitacionesy excepciones al Derecho de Au-
tor que se establezcan mediante las legislacionesinternas de
los Paises Miembros, se circunscribirdn a aguellos casos que
noatenten contralanormal explotacién delas obras ono cau-
sen perjuicioinjustificado alos legitimos intereses del titular o
titulares de los derechos.

Articulo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el CapituloVy
en el articulo anterior, serd licito realizar, sin la autorizacion
del autory sin el pago de remuneracién alguna, los siguien-
tesactos:

a) Citar enuna obra, otras obras publicadas, siempre que se
indique la fuente y el nombre del autor, a condicidon que tales
citas se hagan conforme alos usos honrados y en la medida
justificada por el fin que se persiga;

b) Reproducir por medios reprograficos para la ensefanza o
para larealizacion de exdmenes eninstituciones educativas,
enlamedidajustificada por el fin que se persiga, articulos lici-
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tamente publicados en periddicos o colecciones periddicas,
o breves extractos de obras licitamente publicadas, a condi-
cionquetal utilizacién se haga conforme alos usos honrados
y que la misma no sea objeto de venta u otra transaccion a ti-
tulo oneroso, nitengadirecta oindirectamente fines de lucro;

¢) Reproducir en forma individual, una obra por una bibliote-
ca o archivo cuyas actividades no tengan directa niindirec-
tamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se en-
cuentre enlacoleccién permanente dela biblioteca o archivo,
y dichareproduccién se realice conlos siguientes fines:

1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravio,
destrucciénoinutilizacion; o,

2) Sustituir, enla coleccién permanente de otra biblioteca
o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido
oinutilizado.

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o admi-
nistrativas, enla medidajustificada por el fin que se persiga;

e) Reproduciry distribuir por la prensa o emitir por radiodifu-
sidn o transmisién publica por cable, articulos de actualidad,
de discusion econdmica, politica o religiosa publicados en
periddicos o colecciones periddicas, u obras radiodifundidas
gue tengan el mismo caracter, en los casos en que la repro-
duccidn, laradiodifusion o la transmision publica no se hayan
reservado expresamente;

f) Reproduciry poner al alcance del publico, con ocasidon de
las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad
por medio de lafotografia, la cinematografia o por la radiodi-
fusién o transmisién publica por cable, obras vistasu oidas en
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elcursodetalesacontecimientos, enlamedidajustificadapor
elfindelainformacion;

9) Reproducir por la prensa, la radiodifusion o la transmision
publica, discursos politicos, asicomo disertaciones, alocucio-
nes, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones
judiciales u otras obras de caracter similar pronunciadas en
publico, con fines de informacion sobre los hechos de actua-
lidad, enlamedidaenquelojustifiquenlosfines perseguidos,
y conservando los autores sus derechos a la publicacion de
colecciones de tales obras;

h) Realizar lareproduccion, emision por radiodifusion o trans-
misién publica por cable, de laimagen de una obra arquitec-
ténica,de unaobradelasbellas artes, de una obra fotografica
odeunaobradeartesaplicadas, que se encuentre situadaen
forma permanente en un lugar abierto al publico;

i) Larealizacion, por parte de los organismos de radiodifusion,
de grabaciones efimeras mediante sus propios equiposy pa-
rasuutilizacion en sus propias emisiones de radiodifusion, de
unaobrasobrelacualtengan el derecho pararadiodifundirla.
El organismo de radiodifusion estara obligado a destruir tal
grabacion en el plazo o condiciones previstas en cada legis-
lacion nacional;

i) Realizar larepresentacion o ejecucion de unaobraenel cur-
so delas actividades de una institucion de ensefianza por el
personaly los estudiantes de tal institucién, siempre que no
se cobre por la entrada nitenga algun fin lucrativo directo o
indirecto, y el publico esté compuesto exclusivamente por el
personal y estudiantes de la institucion o padres o tutores de
alumnos y otras personas directamente vinculadas con las
actividades de lainstitucion;
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k) Larealizacion de unatransmision o retransmision, por parte
deunorganismo de radiodifusion, de una obra originalmente
radiodifundida por él, siempre que tal retransmision o trans-
misién publica, sea simultdnea con la radiodifusion original y
gue laobra se emita por radiodifusiéon o se transmita publica-
mente sin alteraciones.

CAPITULO VIII
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR
Y BASES DE DATOS

Articulo 23.- Los programas de ordenador se protegenenlos
mismos términos que las obras literarias. Dicha proteccion se
extiende tantoalos programas operativos como alos progra-
mas aplicativos, ya sea en forma de codigo fuente o codigo
objeto.

Enestos casos, serd de aplicacionlo dispuestoenelarticulo 6
bis del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Li-
terariasy Artisticas, referente alos derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas
de ordenador podranautorizar las modificaciones necesarias
para la correcta utilizacion de los programas.

Articulo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de
ordenador de circulacion licita podrarealizar una copiaouna
adaptacion de dicho programa, siemprey cuando:

a) Seaindispensable para la utilizacion del programa; o,
b) Sea confines de archivo, es decir, destinada exclusivamen-

te asustituirlacopialegitimamente adquirida, cuando éstaya
no pueda utilizarse por dafo o pérdida.
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Articulo 25.- Lareproduccién de un programa de ordenador,
incluso parauso personal, exigirad laautorizacion del titular de
los derechos, con excepcioén de la copia de seguridad.

Articulo 26.- No constituye reproducciénilegal de un progra-
ma de ordenador, la introduccién del mismo en la memoria
interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo
uso personal.

No serd licito, en consecuencia, el aprovechamiento del pro-
grama por varias personas, mediante la instalacion de redes,
estaciones de trabajo u otro procedimiento andlogo, sin el
consentimiento del titular de los derechos.

Articulo 27.- No constituye transformacion, alos efectos pre-
vistos en la presente Decisidn, laadaptacion de un programa
realizada por el usuario para su exclusiva utilizacion.

Articulo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que
la seleccién o disposicion de las materias constituyan una
creacionintelectual. La proteccién concedida no se hard ex-
tensivaalos datos oinformacién compilados, pero no afecta-
ralos derechos que pudieran subsistir sobre las obras o mate-
riales que la conforman.

CAPITULOIX
DE LA TRANSMISION Y CESION DE DERECHOS

Articulo 29.- El derecho de autor puede ser transmitido por
sucesion de acuerdo alo dispuesto en la legislacion nacional
aplicable.

Articulo 30.- Las disposiciones relativas a la cesion o conce-
sidon de derechos patrimoniales y alas licencias de uso de las
obras protegidas, se regiran por lo previsto en las legislacio-
nesinternas de los Paises Miembros.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Articulo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimonia-
les, asicomolas autorizaciones o licencias de uso, se entende-
ran limitadas a las formas de explotacién y demas modalida-
des pactadas expresamente en el contrato respectivo.

Articulo 32.- En ningulin caso, las licencias legales u obligato-
rias previstasenlaslegislacionesinternas de los Paises Miem-
bros, podran exceder los limites permitidos por el Convenio
deBernaparalaproteccidndelasobrasliterariasy artisticas o
por la Convencion Universal sobre Derecho de Autor.

CAPITULO X
DE LOS DERECHOS CONEXOS

Articulo 33.- La proteccion prevista paralos Derechos Cone-
xos no afectard enmodo alguno la proteccidén del derecho de
autor sobre las obras cientificas, artisticas o literarias. En con-
secuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este
Capitulo podra interpretarse de manera tal gue menoscabe
dicha proteccion. En caso de conflicto, se estard siemprealo
gue mas favorezca al autor.

Articulo 34.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el
derecho de autorizar o prohibir la comunicacion al publico
en cualquier forma de sus interpretacionesy ejecuciones no
fijadas, asi como lafijaciony la reproduccién de sus interpre-
taciones o ejecuciones.

Sinembargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podran
oponersealacomunicacionpublicadesuinterpretaciéonoejecu-
cién,cuando constituyan por simismas una ejecucion radiodifun-
didaosehagana partir de unafijaciéon previamente autorizada.

Articulo 35.- Ademas de los derechos reconocidos en el ar-
ticulo anterior, los artistas intérpretes tienen el derecho de:
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a) Exigir que sunombre figure o esté asociado a cada inter-
pretacion o ejecucion que serealice;y,

b) Oponerse atodadeformacion, mutilacién o cualquier otro
atentado sobre su interpretacién o ejecucion que pueda le-
sionar su prestigio o reputacion.

Articulo 36.- El término de proteccion de los derechos pattri-
moniales de los artistas intérpretes o ejecutantes, no podra
ser menor de cincuenta aios, contado a partir del primero de
enero del afo siguiente aaquél en que tuvo lugar la interpre-
tacion o ejecucion, o de sufijacion, si éste fuere el caso.

Articulo 37.- Los productores de fonogramas tienen del de-
rechode:

a) Autorizar o prohibir la reproduccién directa o indirecta de
sus fonogramas;

b) Impedir laimportacién de copias del fonograma, hechas
sinlaautorizacién del titular;

c) Autorizar o prohibir ladistribucién publica del original y de
cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier
otro medio de distribuciénal publico;y,

d) Percibir una remuneracioén por cada utilizaciéon del fono-
grama o copias del mismo con fines comerciales, la que po-
dra ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes
enlos términos que establezcan las legislaciones internas de
los Paises Miembros.

Articulo 38.- El término de proteccion de los derechos de los
productores de fonogramas, no podra ser menoracincuenta
anos, contado a partir del primero de enero del afio siguiente
alque serealizd lafijacion.
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Articulo 39.- Los organismos de radiodifusién gozan del de-
recho exclusivo de autorizar o prohibir:

a) Laretransmision de sus emisiones por cualquier medio o
procedimiento;

b) Lafijacion de sus emisiones sobre una base material; y,
c) Lareproduccion de unafijacion de sus emisiones.

Articulo 40.- Laemision a que se refiere el articulo anterior,
incluye la produccién de sefales portadoras de programas
condestinoaun satélite de radiodifusion o telecomunicacion,
y comprende ladifusidonal publico por unaentidad que emita
odifundaemisiones de otras, recibidas através de cualquiera
de los mencionados satélites.

Articulo 41.- El término de proteccién de los derechos de los
organismos de radiodifusion, no podra ser menor acincuenta
anos, contado a partir del primero de enero del afio siguiente
aaquélen que se hayarealizado laemision.

Articulo42.- Enlos casos permitidos porlaConvenciondeRoma
parala Proteccién de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramasy los Organismos de Radiodifusion,
laslegislacionesinternas delos Paises Miembros podran estable-
cer limitesalos derechos reconocidos en el presente Capitulo.

CAPITULOXI
DE LA GESTION COLECTIVA

Articulo 43.- Las sociedades de gestion colectiva de Derecho
de Autor y de Derechos Conexos, estaran sometidas alains-
peccidny vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener
de la oficina nacional competente la correspondiente autori-
zacion de funcionamiento.
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Articulo 44.- La afiliacion de los titulares de derechos auna
sociedad de gestion colectiva de Derecho de Autor o de De-
rechos Conexos, serd voluntaria, salvo disposicidn expresaen
contrario de lalegislacién interna de los Paises Miembros.

Articulo 45.- La autorizacion a que se refiere el articulo ante-
rior, se concederd en cumplimiento de los siguientes requisi-
tos:

a) Que las sociedades de gestion colectiva se constituyan de
conformidad conlasleyes querigen estas sociedadesencada
uno delos Paises Miembros;

b) Que las mismas tengan como objeto social la gestion del
Derecho de Autor o delos Derechos Conexos;

¢) Que se obliguenaaceptarlaadministracion del Derechode
Autor o Derechos Conexos que se le encomienden de acuer-
doconsuobjetoyfines;

d) Que sereconozca alos miembros de la sociedad un dere-
cho de participacion apropiado en las decisiones de la enti-
dad;

e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos
administrativos hasta por el porcentaje maximo previsto en
las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distri-
bucién equitativaentre los titulares de los derechos, enforma
proporcionalalautilizacidnreal delas obras, interpretaciones
o ejecuciones artisticas, o fonogramas, seguin el caso;

f) Que de los datos aportados y de la informacion obtenida,
sededuzca quelasociedadreline las condiciones necesarias
para garantizar el respeto a las disposiciones legales, y una
eficazadministracion delos derechos cuya gestion solicita;
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9) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distri-
bucioén;

h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en
un medio de amplia circulacién nacional, el balance general,
los estados financieros, asi como las tarifas generales por el
uso delos derechos que representan;

i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, informacion pe-
riddica, completay detallada sobre todas las actividades de
lasociedad que puedaninteresar al ejercicio de sus derechos;

j) Que se obliguen, salvo autorizacion expresadela Asamblea
General,aquelasremuneraciones recaudadasno se destinen
afines distintos al de cubrir los gastos efectivos de adminis-
tracion delos derechos respectivos y distribuir elimporte res-
tante delas remuneraciones, una vez deducidos esos gastos;

k) Que se obliguenanoaceptar miembros de otras sociedades
de gestidén colectiva del mismo género, del pais o del extranje-
ro, que no hubieran renunciado previay expresamente a ellas;

|) Que cumplan con los demas requisitos establecidos en las
legislacionesinternas de los Paises Miembros.

Articulo 46.-Encasodeincumplimiento delo dispuestoenel
presente Capitulo, la autorizacién de la sociedad de gestiéon
colectivapodra serrevocada de conformidad con lo dispues-
toenlaslegislacionesinternas de los Paises Miembros.

Articulo 47.- La autoridad nacional competente podraimpo-
ner alas sociedades de gestion colectiva, las siguientes san-
ciones:

a) Amonestacion;

b) Multa;
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c) Suspension;y,

d) Lasdemas que establezcanlaslegislacionesinternas delos
Paises Miembros.

Articulo 48.- Lastarifasacobrar por parte delas entidades de
gestién colectiva deberdn ser proporcionales a los ingresos
gue se obtengan con la utilizacion de las obras, interpreta-
ciones o ejecuciones artisticas o producciones fonograficas,
segun sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los
Paises Miembros expresamente dispongan algo distinto.

Articulo 49.- Las sociedades de gestion colectiva estaran legi-
timadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos
y delos contratos que celebren con entidades extranjeras, para
ejercerlosderechos confiadosasuadministraciony hacerlos va-
lerentoda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

Articulo 50.- Afinde surtir efectos frente aterceros, las socie-
dades de gestion colectiva estan obligadas a inscribir ante la
oficinanacional competente, enlos términos que determinen
las legislaciones internas de los Paises Miembros, la designa-
cion de los miembros de sus érganos directivos, asi como los
instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan
de asociaciones u organizaciones extranjeras.

CAPITULOXII
DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES
DE DERECHO DE AUTORY DERECHOS CONEXOS

Articulo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autory
Derechos Conexos, son competentes para:

a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho
de Autory Derechos Conexos;
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b) Ejercer la funciéon de autorizacion, inspecciény vigilancia
delas asociaciones o entidades de gestidn colectiva;

¢) Intervenir por via de conciliacion o arbitraje, en los conflic-
tos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del De-
recho de Autor o de los Derechos Conexos, de conformidad
conlo dispuesto en las legislaciones internas de los Paises
Miembros;

d) Aplicar, de oficio o0 a peticidn de parte, las sanciones con-
templadasenlapresente Decisidon o enlaslegislacionesinter-
nas de los Paises Miembros;

e) Desarrollar programas de difusion, capacitaciony forma-
cidnen Derecho de Autory Derechos Conexos;

f) Ejercer, de oficio o apeticion de parte, funciones de vigilan-
ciaeinspeccionsobrelasactividades que puedan darlugar al
ejerciciodel Derecho de Autor olos Derechos Conexos, enlos
términos establecidos por cada legislaciéon interna;

g) Las demas que determinen las respectivas legislaciones
internas de los Paises Miembros.

Articulo 52.- Laproteccidon que se otorgaalas obras literarias
y artisticas, interpretaciones y demas producciones salva-
guardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos,
enlostérminos de la presente Decisidn, no estara subordina-
daaningun tipo de formalidad. En consecuencia, la omision
delregistro no impide el goce o el ejercicio de los derechos
reconocidos en la presente Decision.

Articulo 53.- Elregistro es declarativo y no constitutivo de de-
rechos. Sin perjuiciodeello, lainscripcidén en el registro presu-
me ciertos los hechosy actos que en ella consten, salvo prue-
ba en contrario. Todainscripcion deja a salvo los derechos de
terceros.
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Articulo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o juridi-
ca, podrd autorizar la utilizacién de una obra, interpretacion,
producciéon fonografica o emision de radiodifusion o prestar
su apoyo para su utilizacioén, si el usuario no cuenta con la au-
torizacidn expresa previa del titular del derecho o de su re-
presentante. En caso de incumplimiento sera solidariamente
responsable.

CAPITULOXIII
DE LOS ASPECTOS PROCESALES

Articulo 55.- Los procedimientos que se sigan ante las au-
toridades nacionales competentes, observaran el debidoy
adecuado proceso, segun los principios de economia proce-
sal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e im-
parcialidad. Asimismo, permitirdn que las partes conozcande
todas las actuaciones procesales, salvo disposicidn especial
en contrario.

Articulo 56.- Laautoridad nacional competente, podra orde-
nar las medidas cautelares siguientes:

a) El ceseinmediato dela actividadiilicita;

b) Laincautacion, elembargo, decomiso o secuestro preven-
tivo, segun corresponda, de los ejemplares producidos con
infraccion de cualquiera de los derechos reconocidosenla
presente Decision;

¢) Laincautaciéon, embargo, decomiso o secuestro, de los
aparatos o medios utilizados parala comision delilicito.

Las medidas cautelares no se aplicaranrespecto del ejemplar
adquirido de buenafey para el exclusivo uso personal.
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Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podra asi-
mismo ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparacion
oindemnizaciénadecuadaen compensacion porlos dafiosy
perijuicios sufridos con motivo de la violacién de su derecho;

b) Que elinfractor asuma el pago de las costas del proceso en
que hayaincurrido el titular del derecho infringido;

c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejem-
plares que constituyan infraccién del derecho;

d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se apli-
canadelitos de similar magnitud.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 58.- Los programas de ordenador, como obras ex-
presadas por escrito, y las bases de datos, por su caracter de
compilaciones, gozan de la proteccién por el derecho de au-
tor,aun cuando se hayan creado conanterioridad alafechade
entrada en vigencia de la presente Decision.

Articulo 59.- Los plazos de proteccién menores que estuvie-
sen corriendo, de conformidad con las legislaciones internas
de los Paises Miembros, quedaran automaticamente prorro-
gados hasta el vencimiento delos plazos dispuestos enla pre-
sente Decision.

No obstante, se aplicaranlos plazos de protecciéon contempla-
dos enlaslegislacionesinternas de los Paises Miembros, si és-
tos fueran mayores que los previstos en la presente Decision.
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Articulo 60.- Los derechos sobre obras que no gozaban de
proteccién conforme alas normas legales nacionales ante-
riores a la presente Decisién, por no haber sido registradas,
gozardn automaticamente de la proteccién reconocida por
ésta, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con
anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, siempre
que se trate de utilizaciones yarealizadas o en curso endicha
fecha.

Articulo 61.- Los Paises Miembros, con miras a la consolida-
cidn de unsistema de administracion comunitaria, se com-
prometen a garantizar la mejor aplicacion de las disposi-
ciones contenidas en la presente Decision, y a propender la
autonomiay modernizacion de las oficinas nacionales com-
petentes, asicomo delos sistemasy servicios de informacion.

CAPITULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Las sociedades de
gestién colectiva existentes, se adecuaran alo dispuesto en
el Capitulo XI, en un plazo no mayor de tres meses contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Decision.

Dadaenlaciudad de Lima, Peru, alos diecisiete dias del mes
de diciembre de mil novecientos noventay tres.
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REGIMEN COMUN SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO |- DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional

Del Trato de la Nacién mas Favorecida

Del Patrimonio Bioldgico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales
De los Términosy Plazos

De las Notificaciones

Del ldioma

De laReivindicacion de Prioridad
Del Desistimiento y Abandono

TITULOII- DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULOI
CAPITULOII
CAPITULOIII
CAPITULO IV
CAPITULOV
CAPITULO VI
CAPITULOVII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
CAPITULO X

DELOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
DELOSTITULARES DELAPATENTE
DELASSOLICITUDES DE PATENTE

DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

DELOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE
DELAS OBLIGACIONES DEL TITULARDE LAPATENTE
DEL REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

DELOS ACTOS POSTERIORES A LA CONCESION
DELANULIDAD DE LA PATENTE

DELA CADUCIDAD DE LA PATENTE

TITULO Il - DELOS MODELOS DE UTILIDAD
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TITULOIV - DELOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPITULOI
CAPITULOII

CAPITULOIII
CAPITULO IV
CAPITULOV
CAPITULOVI
CAPITULOVII
CAPITULO VIII

DEFINICIONES

DE LOS REQUISITOS DE PROTECCION DE LOS
ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS
DELOSTITULARES

DELASOLICITUD DEREGISTRO

DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

DEL REGIMEN DE LICENCIAS

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

TITULO V- DELOS DISENOS INDUSTRIALES

CAPITULOI
CAPITULOII
CAPITULOIII

DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCION
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

TITULO VI-DELAS MARCAS

CAPITULOI
CAPITULOII
CAPITULOIII

CAPITULO IV
CAPITULOV
CAPITULOVI
CAPITULOVII
CAPITULO VIII

DELOS REQUISITOS PARAEL REGISTRO DEMARCAS
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

DELOS DERECHOSY LIMITACIONES

CONFERIDOS POR LAMARCA

DELASLICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DELAS MARCAS

DE LA CANCELACION DEL REGISTRO
DE LARENUNCIA ALREGISTRO

DE LANULIDAD DEL REGISTRO

DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

TITULO VII-DELOS LEMAS COMERCIALES

TITULO VIl - DE LASMARCAS COLECTIVAS

TITULOIX - DELAS MARCAS DE CERTIFICACION

TITULO X - DEL NOMBRE COMERCIAL

TITULO XI-DE LOS ROTULOS O ENSENAS

Secretaria General dela Comunidad Andina
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PROPIEDAD
INDUSTRIAL

TITULO XII - DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

CAPITULOI . DELASDENOMINACIONES DE ORIGEN

CAPITULOII . DELASINDICACIONES DE PROCEDENCIA

TITULO XIIl - DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS LA CO M |S | O N D E LA
TITULO XIV - DE LA ACCION REIVINDICATORIA CO M U N | DAD AN DI NA,

TITULO XV - DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS
VISTOS: El Articulo 27 del Acuerdo de Cartagenay la
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CAPITULOI . DELOSDERECHOSDELTITULAR L, L,
5 Decision 344 de la Comision;
CAPITULOII . DELASMEDIDAS CAUTELARES
CAPITULOIII . DELASMEDIDAS EN FRONTERA DECIDE:
CAPITULO IV . DELASMEDIDAS PENALES )

TITULO XVI - DE LA COMPETENCIA DESLEAL Sustituir la Decisidon 344 por la siguiente Decision:

VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL - TEXTO COMPILADO -

CAPITULOI . DELOSACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
CAPITULOII . DELOSSECRETOS EMPRESARIALES
CAPITULOIII . DELAS ACCIONES PORCOMPETENCIADESLEAL

TITULOI

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Del Trato Nacional
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 1.- Conrespecto ala protecciéon de la propiedad in-
dustrial, cada Pais Miembro concederaalos nacionales delos
demas miembros de la Comunidad Andina, de la Organiza-
ciéonMundial del Comercioy del Convenio de Paris para la Pro-
teccion de la Propiedad Industrial, un trato no menos favora-
ble que el que otorgue a sus propios nacionales, areserva de
lo previsto enlos articulos 3y 5 del Acuerdo sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), y en el articulo 2 del Convenio de
Paris parala Proteccién de la Propiedad Industrial.
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DECISION ANDINA

Asimismo, podran conceder dicho trato a los nacionales de
un tercer pais, bajo las condiciones que prevea la legislacion
interna del respectivo Pais Miembro.

Del Trato de la Nacién mas Favorecida

Articulo 2.- Conrespecto a la proteccion de la propiedad in-
dustrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que con-
ceda un Pais Miembro a los nacionales de otro Pais Miembro
dela Comunidad Andina, se hard extensivaalos nacionales de
cualquier miembro de la Organizacion Mundial del Comercio
o del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial.

Lo previsto en el parrafo anterior procedera sin perjuicio de
lasreservas previstas en los articulos 4 y 5 del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio (ADPIC).

Del Patrimonio Biolégicoy Genéticoy de
los Conocimientos Tradicionales

Articulo 3.- Los Paises Miembros aseguraran que la protec-
cién conferida a los elementos de la propiedad industrial se
concedera salvaguardando y respetando su patrimonio bio-
|6gicoy genético, asi como los conocimientos tradicionales
de sus comunidades indigenas, afroamericanas o locales. En
tal virtud, la concesion de patentes que versen sobre inven-
ciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho
patrimonio o dichos conocimientos estara supeditada a que
ese material haya sido adquirido de conformidad con el orde-
namiento juridico internacional, comunitario y nacional.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Los Paises Miembros reconocen el derechoy lafacultad para
decidir delascomunidadesindigenas, afroamericanas o loca-
les, sobre sus conocimientos colectivos.

Lasdisposicionesde lapresente Decisidonse aplicardneinter-
pretardn de manera que no contravengan a las establecidas
por la Decision 391, con sus modificaciones vigentes.

Delos Términosy Plazos

Articulo 4.- Los plazosrelativos atramites previstosenla pre-
sente Decision sujetos a notificaciéon o publicacion se con-
tardn a partir del dia siguiente a aquel en que se realice la
notificacion o publicacion del acto de que se trate, salvo dis-
posicidn en contrario de la presente Decision.

Articulo 5.- Siempre que enla presente Decision no exista dis-
posicion en contrario, cuando los plazos se sefialen por dias,
seentendera que éstossonhabiles. Siel plazo se fijaenmeses
o0 afos se computara de fecha a fecha. Sien el mes de venci-
miento no hubiere dia equivalente a aquel en que comienza
el computo se entenderd que el plazo vence el Ultimo dia del
mes. Cuando el tltimo dia del plazo sea inhabil, se entendera
prorrogado al primer dia habil siguiente.

De las Notificaciones

Articulo 6.- La oficina nacional competente podra establecer
unsistema de notificacién que permita comunicar adecuada-
mente sus decisiones alos interesados.

Delldioma

Articulo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la
oficina nacional competente debera presentarse enidioma
castellano.

Secretaria General de la Comunidad Andina

43

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial



o)
[a)]
<
<
a
=
[¢]
O
o)
2
<
i}
=
.
<
2
=
O
w
—
w
=
P4
[a)]
<
[a)]
w
a
o
o
[a
z
w
2]
<
4
[a)
z
<
[}
w
z
©)
@
O
¥}
[a)

44

DECISION ANDINA

Articulo 8.- Los documentos que se tramiten ante las ofici-
nas nacionales competentes deberdn presentarse enidio-
ma castellano. En caso contrario, deberd acompanarse una
traduccién simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina
nacional competente podra dispensar de la presentacion de
traducciones delos documentos cuando asilo considere con-
veniente.

De laReivindicacién de Prioridad

Articulo 9.- La primera solicitud de patente de invencién o
de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial o de
marca, validamente presentada en otro Pais Miembro o ante
una autoridad nacional, regional o internacional conla cual el
Pais Miembro estuviese vinculado por algun tratado que es-
tablezca un derecho de prioridad andlogo al que establecela
presente Decision, conferird al solicitante o a su causahabien-
te un derecho de prioridad para solicitar en el Pais Miembro
una patente o unregistro respecto de la misma materia. El al-
cancey los efectos del derecho de prioridad seran los previs-
tos en el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial.El derecho de prioridad podra basarse en una soli-
citud anterior presentada ante la oficina nacional competente
del mismo Pais Miembro, siempre que en esa solicitud no se
hubiese invocado underecho de prioridad previo. Ental caso,
la presentacion dela solicitud posteriorinvocando el derecho
de prioridadimplicara elabandono delasolicitud anterior con
respecto alamateria que fuese comunaambas.

Sereconoce que da origen al derecho de prioridad toda soli-
citud validamente admitida a trdmite conforme a lo previsto
enlos Articulos 33,119y 140 de la presente Decisién, o enlos
tratados que resulten aplicables.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que
lainvoca debera presentarse dentro de los siguientes plazos
improrrogables contados desde la fecha de presentacion de
lasolicitud cuya prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos
de utilidad;y,

b) seis meses para los registros de diseflos industriales y de
marcas.

Articulo10.- Alos efectosdelo previsto en el articulo anterior,
deberd presentarse una declaraciéon con la documentacion
pertinente, enlaque seinvoque la prioridad dela solicitud an-
teriorindicando la fecha de su presentacion, la oficinaantela
cual se presentdy cuando se conociera, sunumero. La oficina
nacional competente podra exigir el pago de unatasa por la
invocacion de la prioridad.

La declaraciony la documentacion pertinente deberan pre-
sentarse, conjunta o separadamente, conla solicitud 0,amas
tardar, dentro delos siguientes plazosimprorrogables conta-
dos desde la fecha de presentacién de la solicitud cuya prio-
ridad seinvoca:

a) en el caso de solicitudes de patente de invencién o de mo-
delo de utilidad: dieciséis meses; y,

b) en el caso de solicitudes de registro de disefio industrial o
de marca: nueve meses.

Asimismo, deberd presentarse copiadelasolicitud cuya prio-
ridad se invoca certificada por la autoridad que la expidid, un
certificado delafecha de presentacion de esasolicitud expe-
dida porla misma autoridady, de ser el caso, el comprobante
de pagodelatasaestablecida.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigiran otras for-
malidades adicionales alas dispuestas en el presente articulo.

Articulo 11.- Elincumplimiento de los plazos, de la presenta-
ciéondelosdocumentos o del pago delatasa,acarrearalapér-
didadelaprioridadinvocada.

Del Desistimientoy Abandono

Articulo 12.- El solicitante podra desistir de su solicitud en
cualquier momento del tramite. El desistimiento de una so-
licitud de patente o de registro da por terminadalainstancia
administrativa a partir de la declaracion de la oficina nacional
competente, perdiéndose lafecha de presentacion atribuida.

Si se presentara el desistimiento antes de la publicacién de la
solicitud, ésta no serd publicada. Tratdndose de solicitudes
de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de regis-
tro de disefloindustrial, las mismas se mantendranenreserva
y no podran ser consultadas sin autorizacion escrita del soli-
citante, salvo que hubiese transcurrido el plazo previsto en el
articulo 40.

Articulo 13.- Lo dispuesto en el articulo precedente sera de
aplicacidénalos casos de abandono del tramite de la solicitud,
enlo que fuere pertinente.

46 | Secretaria General dela Comunidad Andina

TiTULOI

CAPITULOI
DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Articulo14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes paralas
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos
los campos delatecnologia, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivoy sean susceptibles de aplicaciénindustrial.

Articulo15.- No se consideraraninvenciones:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos
matematicos;

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentranenla
naturaleza, los procesos bioldgicos naturales, el material bio-
|6gico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aisla-
do, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo
natural;

c) lasobras literariasy artisticas o cualquier otra protegida por
elderecho de autor;

d)los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econdmico-comerciales;

e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como
tales;y,

f) las formas de presentar informacion.

Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no
estd comprendida en el estado de la técnica.

Secretaria General dela Comunidad Andina | 47

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial



o]
a
<
=
o
>
o]
O
[®]
=
X
[}
—
.
<
=)
[
O
w
—
w
=
Z
[a)
<
fa)
w
o
o
&
[a%
z
[}
%)
<
4
[a)
z
<
n
W
z
@)
]
O
i}
[a)

DECISION ANDINA

El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utili-
zacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacidéndelasolicitud de patente o,ensucaso,
delaprioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, tam-
bién se considerard dentro del estado de latécnica, el conteni-
dodeunasolicitud de patente en trdmite ante la oficina nacio-
nal competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad
fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
gue dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha an-
terior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo
previsto en el articulo 40.

Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no
setomard enconsideracionla divulgacion ocurrida dentro del
afo precedente ala fecha de la presentacion de la solicitud
en el Pais Miembro o dentro del afo precedente alafecha de
prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divul-
gacion hubiese provenido de:

a) elinventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravencién de
lanorma querige la materia, publique el contenido de la so-
licitud de patente presentada por el inventor o su causaha-
biente; o,

c) untercero gue hubiese obtenido lainformaciéon directa o
indirectamente del inventor o su causahabiente.

48 | Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo 18.- Se considerara que una invencioén tiene nivel in-
ventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hu-
biese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evi-
dente del estado de latécnica.

Articulo19.- Se considerard que unainvencion es susceptible
de aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser produ-
cido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose
por industria la referida a cualquier actividad productiva, in-
cluidoslos servicios.

Articulo 20.- No seran patentables:

a) lasinvenciones cuya explotacion comercial en el territorio
del Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamen-
te para proteger el orden publico o la moral. A estos efectos
la explotacion comercial de una invencién no se considerara
contraria al orden publico o ala moral solo debido a la exis-
tencia de una disposicién legal o administrativa que prohiba
o queregule dicha explotacion;

b) las invenciones cuya explotacidn comercial en el Pais
Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para
proteger lasalud o la vida de las personas o de los animales,
o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos
efectos la explotacion comercial de unainvencién no se con-
siderard contraria a la salud o la vida de las personas, de los
animales, o parala preservacién de los vegetales o del medio
ambiente sélo por razdn de existir una disposicion legal o ad-
ministrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

c)lasplantas,losanimalesy los procedimientos esencialmen-
te bioldgicos paralaproduccion de plantas o animales que no
sean procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos;

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

d) los métodos terapéuticos o quirlrgicos para el tratamiento
humano o animal, asi como los métodos de diagndstico apli-
cados alos seres humanos o aanimales.

Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidosen el estado delatécnica, de conformidad con
el articulo 16 de la presente Decisidn, no serdn objeto de nue-
va patente, por el simple hecho de atribuirse unuso distinto al
originalmente comprendido por la patenteinicial.

CAPITULOII
DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

Articulo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor.
Este derecho podra ser transferido por acto entre vivos o por
viasucesoria.

Los titulares de las patentes podran ser personas naturales o
juridicas.

Sivarias personas hicieran conjuntamente una invencion, el
derecho ala patente corresponde encomunatodasellas.

Sivarias personas hicieran la misma invencion, independien-
temente unas de otras, la patente se concederdaaquellaca
su causahabiente que primero presente la solicitud corres-
pondiente o que invogue la prioridad de fecha mas antigua.

Articulo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
nacional de cada Pais Miembro, en las invenciones ocurridas
bajo relacién laboral, el empleador, cualquiera que sea su for-
may naturaleza, podrad ceder parte de los beneficios econd-
micos de las invenciones en beneficio de los empleados in-
ventores, para estimular la actividad de investigacion.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus
investigaciones deberdn reinvertir parte de las regalias que
reciben por la comercializacién de tales invenciones, con el
propdsito de generar fondos continuos de investigaciony
estimular alos investigadores, haciéndolos participes de los
rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legisla-
cién de cada Pais Miembro.

Articulo 24.- El inventor tendra derecho a ser mencionado
como tal enla patente y podraigualmente oponerse a esta
mencion.

CAPITULOIII
DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Articulo 25.- La solicitud de patente sélo podra comprender
unainvencion o un grupo de invenciones relacionadas entre
si,de manera que conformen un Unico concepto inventivo.
Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de inven-
cidn se presentard ante la oficina nacional competente y de-
bera contener lo siguiente:

a) el petitorio;

b) la descripcion;

¢)unaomasreivindicaciones;

d) uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para com-
prender lainvencion, los que se consideraran parte integrante

deladescripcion;

e) elresumen;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

f) los poderes que fuesen necesarios;
g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los
productos o procedimientos cuya patente se solicitahansido
obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de
sus productos derivados de los que cualquiera de los Paises
Miembros es pais de origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licen-
cia o autorizacion de uso de los conocimientos tradicionales
de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales de
los Paises Miembros, cuando los productos o procedimien-
tos cuya proteccioén se solicita han sido obtenidos o desarro-
llados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera
de los Paises Miembros es pais de origen, de acuerdo alo es-
tablecido enlaDecision 391y sus modificacionesy reglamen-
taciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depdsito del material biold-
gicoyy,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la
cesidon del derecho ala patente del inventor al solicitanteo a

Su causante.

Articulo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estara con-
tenido enunformularioy comprenderalo siguiente:

a) el requerimiento de concesion de la patente;

b) elnombrey ladireccion del solicitante;

Secretaria General dela Comunidad Andina

c) lanacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fue-
se una personajuridica, deberd indicarse el lugar de consti-
tucion;

d) elnombre delainvencion;

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el
mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombrey la direccién del representante
legal del solicitante;

g) lafirmadelsolicitante o de surepresentantelegal;y,

h) de ser el caso, la fecha, el nUmero y la oficina de presen-
tacion de toda solicitud de patente u otro titulo de protec-
cién que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero
por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o
parcialmente alamismainvenciénreivindicadaen la solicitud
presentada en el Pais Miembro.

Articulo 28.- La descripcién debera divulgar lainvencién de
manera suficientemente claray completa para su compren-
sidny para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. Ladescripcion delainven-
cidnindicard el nombre de lainvencién e incluira la siguiente
informacion:

a) el sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplicala
invencion;

b) latecnologiaanterior conocida por el solicitante que fuese
util paralacomprensiony elexamen delainvencion, y las refe-
rencias alosdocumentosy publicaciones anteriores relativas
adichatecnologia;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

c)unadescripcidon de lainvencién en términos que permitan
lacomprension del problematécnicoy delasolucionaporta-
da por lainvencién, exponiendo las diferencias y eventuales
ventajas conrespecto alatecnologiaanterior;

d) unaresefa sobrelos dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripcion de la mejor manera conocida por el soli-
citante para ejecutar o llevar a la practica la invencién, utili-
zando ejemplosy referencias a los dibujos, de ser éstos per-
tinentes;y,

f) unaindicacién de la manera en que la invencioén satisface
la condicién de ser susceptible de aplicaciénindustrial, si ello
no fuese evidente de la descripcién o de la naturalezadela
invencion.

Articulo 29.- Cuando lainvencion se refiera a un producto o
a un procedimiento relativo a un material bioldgicoy lain-
vencion no pueda describirse de manera gque pueda ser com-
prendiday ejecutada por una persona capacitada enlama-
teria técnica, la descripcion deberd complementarse conun
depdsito de dicho material.

El depdsito deberd efectuarse, a mas tardar en la fecha de
presentaciondelasolicitud en el Pais Miembro o, cuando fue-
se el caso, en lafecha de presentacion de la solicitud cuya
prioridad se invoque. Serdn validos los depdsitos efectuados
ante unaautoridadinternacional reconocida conformeal Tra-
tado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depdsito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento
en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institucién reco-
nocida por la oficina nacional competente para estos efectos.
En estos casos, la descripcién indicara el nombrey direccion
delainstitucion de depdsito, lafecha del depdsitoy elnimero
de depdsito atribuido por tal institucion.

Secretaria General dela Comunidad Andina

El depdsito del material bioldgico sdlo sera valido para efec-
tos de la concesidon de una patente si se hace en condiciones
gue permitan a cualquier personainteresada obtener mues-
tras de dicho material amastardar a partir de lafecha del ven-
cimiento del plazo previsto en el articulo 40.

Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se
desea proteger mediante la patente. Deben ser clarasy conci-
sasy estar enteramente sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o depen-
dientes. Una reivindicacioén serd independiente cuando de-
fina la materia que se desea proteger sin referencia a otrarei-
vindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente
cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose
aunareivindicacion anterior. Una reivindicaciéon que se refie-
raados o masreivindicaciones anteriores se considerard una
reivindicacion dependiente multiple.

Articulo 31.- El resumen consistird en una sintesis de la divul-
gaciontécnicacontenidaenlasolicitud de patente. Dicho re-
sumen servira solo parafines de informaciéntécnicay noten-
dra efectoalguno parainterpretar el alcance de la proteccion
conferida por la patente.

Articulo 32.- Ningun Pais Miembro exigira, respecto de la so-
licitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos
alos previstos enla presente Decision.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitacion de
la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas ra-
zonables sobre algun elemento de la solicitud, podra exigir
gue se presenten las pruebas necesarias.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

Articulo 33.- Se considerard como fecha de presentacién de
la solicitud, la de su recepcion por la oficina nacional compe-
tente, siempre que al momento de la recepcién hubiera con-
tenido al menos lo siguiente:

a)laindicacion de que se solicitala concesion de una patente;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona
gue presenta la solicitud, o que permitan ala oficina nacional
competente comunicarse con esa persona;

c) ladescripciéndelainvencion;
d) los dibujos, de ser éstos pertinentes;y,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Laausenciadealgunodelosrequisitosenumeradosenel pre-
sentearticulo, ocasionara quela solicitud sea considerada por
la oficina nacional competente como no admitida a trédmitey
no se le asignara fecha de presentacion.

Articulo 34.- El solicitante de una patente podra pedir que
se modifique la solicitud en cualguier momento del tramite.
La modificaciéon no podraimplicar unaampliacion de la pro-
teccion que corresponderia ala divulgacion contenidaen la
solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccidon de cualquier
error material.

Articulo 35.- El solicitante de una patente deinvencion podra
pedir, en cualquier momento del tramite, que su solicitud se
convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad.
La conversion de la solicitud sélo procederd cuando la natu-
raleza de lainvencién lo permita.

56 | Secretaria General dela Comunidad Andina

La peticion de conversion de una solicitud podra presentarse
sélo unavez. La solicitud convertida mantendra la fecha de
presentacion de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podran sugerir la con-
versiéon de la solicitud en cualquier momento del tramite, asi
como disponer el cobro de una tasa adicional para la presen-
tacion delas solicitudes de conversion.

El solicitante podra aceptar o rechazar la propuesta, enten-
diéndose que si ésta es rechazada, se continuara la tramita-
ciondel expediente enlamodalidad solicitada originalmente.

Articulo 36.- El solicitante podra, en cualquier momento del
trdmite, dividir su solicitud en dos o mas fraccionarias, pero
ninguna de éstas podraimplicar unaampliaciondela protec-
cidn que corresponda a la divulgaciéon contenida en la solici-
tudinicial.

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento
del tramite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella
no cumpliera con el requisito de unidad de invencion.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de pre-
sentacidny, ensucaso, delafechade prioridad de la solicitud
inicial.

En caso de haberse invocado prioridades multiples o parcia-
les, el solicitante o la oficina nacional competente, indicarala
fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias
gue deberdn quedar cubiertas por cadaunadelas solicitudes
fraccionarias.

A efectos dela division de una solicitud, el solicitante consig-
nard los documentos que fuesen necesarios para formar las
solicitudes fraccionarias correspondientes.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

Articulo 37.- El solicitante podrd, en cualquier momento del
trdmite, fusionar dos o mas solicitudes en una sola, pero ello
no podra implicar una ampliacidon de la proteccion que co-
rresponderia ala divulgacién contenida en las solicitudes ini-
ciales.

No procedera la fusién cuando la solicitud fusionada com-
prendierainvenciones que no cumplen con el requisito de uni-
dad deinvencién conforme al articulo 25.

La solicitud fusionada se beneficiara de la fecha de presen-
tacidny, ensu caso, de lafecha o fechas de prioridad que co-
rrespondan ala materia contenida enlas solicitudes iniciales.

CAPITULO IV
DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

Articulo 38.- La oficina nacional competente examinara, den-
tro delos 30 dias contados a partir de la fecha de presenta-
cidondelasolicitud, siésta cumple con los requisitos de forma
previstos enlos articulos 26 y 27.

Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud
no contienelos requisitos establecidosenlosarticulos 26y 27,
la oficina nacional competente notificara al solicitante para
qgue complete dichos requisitos dentro del plazo de dos me-
ses siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de parte
dicho plazo sera prorrogable por unasolavez, por un periodo
igual, sin que pierda su prioridad.

Siala expiracion del término sefalado, el solicitante no com-
pletalosrequisitosindicados, lasolicitud se considerara aban-
donaday perdera su prelacién. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardara la confidencialidad de la so-
licitud.

58 | Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a par-
tirde lafecha de presentacion de la solicitud en el Pais Miem-
bro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que
se hubiese invocado, el expediente tendra caracter publico
y podra ser consultado, y la oficina nacional competente or-
denara la publicaciéon de la solicitud de conformidad con las
disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, el solicitante
podra pedir que se publique la solicitud en cualguier momen-
to siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal
caso, la oficina nacional competente ordenara su publicacion.

Articulo 41.-Unasolicitud de patente no podra ser consultada
por terceros antes de transcurridos dieciocho meses conta-
dos desde lafecha de su presentacion, salvo que medie con-
sentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha
pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de
la solicitud, podra consultar el expediente antes de su publi-
caciénaun sin consentimiento de aquél.

Articulo 42.- Dentro del plazo de sesenta dias siguientes a
la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interés, po-
dra presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que
pueda desvirtuar la patentabilidad de lainvencion.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgar3,
por una solavez, un plazo adicional de sesenta dias para sus-
tentar laoposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas siasi lo
disponenlas normas nacionales.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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Articulo 43.- Sise hubiere presentado oposicién, la oficina na-
cional competente notificara al solicitante para que dentro de
|los sesenta dias siguientes haga valer sus argumentaciones,
presente documentos o redacte nuevamente las reivindica-
cionesoladescripciondelainvencion, silo estimaconveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorga-
rd, por unasolavez, un plazo adicional de sesenta dias parala
contestacion.

Articulo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde
la publicacion de la solicitud, independientemente que se hu-
bieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que
se examine silainvencién es patentable. Los Paises Miembros
podran cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si
transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido
gue serealice el examen, la solicitud caera en abandono.

Articulo 45.- Sila oficina nacional competente encontrara
gue lainvencién no es patentable o que no cumple con algu-
nodelosrequisitos establecidos en esta Decisién paralacon-
cesion de la patente, lo notificard al solicitante. Este debera
responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias
contados a partir delafecha delanotificacion. Este plazo po-
dra ser prorrogado por unasolavez por un periodo de treinta
dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es
necesario para los fines del examen de patentabilidad, podra
notificar al solicitante dos o mas veces conforme al parrafo
precedente.

Siel solicitante norespondieraala notificacion dentro del pla-
zo sefalado, osiapesardelarespuesta subsistieran losimpe-
dimentos para la concesion, la oficina nacional competente
denegaralapatente.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir
elinforme de expertos o de organismos cientificos o tecno-
|6gicos que se consideren iddneos, para que emitan opinién
sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando lo
estime conveniente, podrd requeririnformes de otras oficinas
de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidadya
requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitan-
te proporcionara, en un plazo que no excederd de 3 meses,
unoomasdelossiguientesdocumentosrelativosaunaomas
de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a
lamisma invencion que se examina:

a) copiade lasolicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exdmenes de novedad o de pa-
tentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copiade lapatente uotro titulo de proteccién que se hubie-
se concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese
rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese
anulado o invalidado la patente u otro titulo de protecciéon
concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podra reconocer los resulta-
dos delosexdamenesreferidos en el literal b) como suficientes
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de paten-
tabilidad de lainvencion.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos
dentro del plazo sefalado en el presente articulo la oficina
nacional competente denegara la patente.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Articulo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional
competente podra suspender la tramitacion de la solicitud
de patente cuando algun documento que deba presentarse
conforme alos literales b) y ¢) del articulo 46 aiin no se hu-
biese obtenido o estuviese en tramite ante una autoridad
extranjera.

Articulo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otor-
gardeltitulo delapatente. Sifuere parcialmente favorable, se
otorgardeltitulo solamente paralasreivindicaciones acepta-
das. Sifuere desfavorable se denegara.

Articulo 49.- Para el ordenyy clasificacion de las patentes, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de
Patentes de Invencién establecida por el Arreglo de Estras-
burgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes de
1971, con sus modificaciones vigentes.

CAPITULOV
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Articulo 50.- La patente tendra un plazo de duraciéon de vein-
teafos contado a partir de lafecha de presentacion delares-
pectiva solicitud en el Pais Miembro.

Articulo 51.- El alcance de la proteccién conferida por la pa-
tente estarad determinado por el tenor delas reivindicaciones.
Ladescripciéony los dibujos, 0 en su caso, el material bioldgico
depositado, servirdn para interpretarlas.

Articulo 52.- Lapatente confiere asutitular elderecho deim-
pedir a terceras personas que no tengan su consentimiento,
realizar cualquiera de los siguientes actos:

Secretaria General dela Comunidad Andina

a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto;
oimportarlo paraalguno de estosfines;y,

b) cuando enlapatente sereivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o
ii) ejecutar cualquiera delos actos indicados
enelliteral a) respecto aun producto
obtenido directamente mediante el procedimiento.

Articulo 53.- El titular de la patente no podra ejercer el de-
recho a que serefiere el articulo anterior respecto de los si-
guientes actos:

a) actos realizados en el dmbito privado y con fines no co-
merciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de experimenta-
cion, respecto al objeto de lainvencion patentada;

c) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o
deinvestigacion cientifica o académica;

d) actosreferidos en el articulo 5ter del Convenio de Paris pa-
rala Protecciéon dela Propiedad Industrial;

e) cuando la patente proteja un material bioldgico excepto
plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para
obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtencién re-
quieraelusorepetido delaentidad patentada.

Articulo 54.- La patente no dard el derecho de impediraun
tercerorealizar actos de comercio respecto de un producto
protegido por la patente, después de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el ti-
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DECISION ANDINA

tular dela patente, o por otra persona con su consentimiento
o econémicamente vinculadaaél.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos per-
sonas estdn econdmicamente vinculadas cuando una pueda
ejercer directa o indirectamente sobre la otra, unainfluencia
decisivaconrespectoalaexplotacidondelapatente o cuando
untercero pueda ejercer talinfluencia sobre ambas personas.

Cuando lapatente proteja material bioldgico capaz de reprodu-
cirse, la patente no se extenderd al material bioldgico obtenido
por reproducciéon, multiplicacion o propagacion del materialin-
troducido en el comercio conforme al parrafo primero, siempre
que lareproduccion, multiplicaciéon o propagacion fuese nece-
saria parausar el material conforme alos fines paralos cuales se
introdujo en el comercioy que el material derivado de talusono
seemplee parafines de multiplicacion o propagacion.

Articulo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad
de la patente previstas en la presente Decision, los derechos
conferidos por la patente no podran hacerse valer contrauna
tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prio-
ridad o de presentacion de la solicitud sobre la que se conce-
dié la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la
invencion, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios
para hacerlo.

Ental caso, esa personatendrd el derecho deiniciar o de con-
tinuar la utilizacién o explotacion de lainvencioén, pero este
derecho sélo podra cederse o transferirse junto con el esta-
blecimiento o laempresa en que se estuviese realizando tal
utilizacion o explotacion.

Articulo 56.- Una patente concedida o en tramite de conce-
sién podra ser transferida por acto entre vivos o por via su-
cesoria.

64 | Secretaria General de la Comunidad Andina

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda
transferencia de una patente concedida. Lafaltaderegistrooca-
sionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

Aefectosdelregistro, latransferencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de
unatransferencia.

Articulo 57.- El titular de una patente concedida o en tramite
de concesién podra dar licencia a uno o mas terceros parala
explotacién delainvencionrespectiva.

Deberaregistrarse ante la oficina nacional competente toda li-
cencia de explotacion de una patente concedida. La falta dere-
gistroocasionara quelalicenciano surtaefectos frenteaterceros.

A efectos delregistro la licencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de
unalicencia.

En caso exista algin cambio respecto al nombre o direccion
deltitular de la patente durante el plazo de vigencia del con-
trato de licencia, el titular del registro deberd informarlo a la
oficinanacional competente. En caso contrario, cualquier no-
tificacionrealizada conforme alos datos que figurenen el re-
gistro, se reputara valida.

Articulo 58.- Laautoridad nacional competente noregistrara
los contratos de licencia para la explotacion de patentes que
no se ajusten a las disposiciones del Régimen Comun de Tra-
tamientoalos Capitales Extranjerosy sobre Marcas, Patentes,
Licenciasy Regalias, o que no se ajusten a las disposiciones
comunitarias o nacionales sobre practicas comerciales res-
trictivas dela libre competencia.
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CAPITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Articulo 59.- Eltitular de la patente estd obligado aexplotarla
invencion patentada en cualquier Pais Miembro, directamen-
te oatravés de alguna persona autorizada por él.

Articulo 60.- A los efectos del presente Capitulo, se enten-
derd por explotacion, la produccion industrial del producto
objeto de la patente o el uso integral del procedimiento pa-
tentadojunto conladistribuciony comercializacién delosre-
sultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la de-
manda del mercado. También se entendera por explotacionla
importacion, junto con la distribucion y comercializacion del
producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente
para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente
haga referencia a un procedimiento que no se materialice en
un producto, no seran exigibles los requisitos de comerciali-
zaciény distribucion.

CAPITULOVII
DEL REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

Articulo 61.- Vencido el plazo de tres aflos contados a partir
de la concesién de la patente o de cuatro afios contados a
partir dela solicitud de la misma, el que resulte mayor, la ofici-
na nacional competente, a solicitud de cualquier interesado,
otorgara una licencia obligatoria principalmente para la pro-
duccionindustrial del producto objeto de la patente o el uso
integral del procedimiento patentado, sélo sien el momento
desupeticionlapatente no se hubiere explotado enlos tér-
minos gque establecenlos articulos 59y 60, en el Pais Miembro
donde se solicitelalicencia, o silaexplotacién de lainvencion
hubiere estado suspendida por mas de un afo.

Secretaria General de la Comunidad Andina

La licencia obligatoria no serd concedida si el titular de la pa-
tente justifica suinaccidon con excusas legitimas, incluyendo
razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las
normas internas de cada Pais Miembro.

Sélo se concederdlicencia obligatoria cuando quienlasolicite
hubiere intentado previamente obtener unalicencia contrac-
tual del titular de la patente, en términos y condiciones co-
mercialesrazonablesy esteintento no hubiere tenido efectos
enun plazo prudencial.

Articulo 62.- La concesién de las licencias obligatorias a las
que se refiere el articulo anterior, procedera previa notifica-
cion al titular de la patente, para que dentro de los sesenta
dias siguientes haga valer sus argumentaciones silo estima
conveniente.

La oficina nacional competente establecera el alcance o ex-
tension delalicencia, especificando en particular, el periodo
por el cual se concede, el objeto de lalicencia, el montoy las
condiciones de la compensacién econdmica. Esta compen-
sacion deberd ser adecuada, seguin las circunstancias propias
de cada caso, considerando en especial el valor econdmico
delaautorizacion.

Laimpugnaciéndelalicencia obligatorianoimpediralaexplota-
cién ni ejercerd ninguna influencia en los plazos que estuvieren
corriendo. Su interposicion no impedird al titular de la patente
percibir, entre tanto, la compensacion econdmica determinada
por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Articulo 63.- A peticidon del titular de la patente o del licencia-
tario, las condiciones de las licencias obligatorias podran ser
modificadas por la oficina nacional competente cuando asilo
justifiguen nuevos hechosy, en particular, cuando el titular de
la patente conceda otra licencia en condiciones mas favora-
bles que las establecidas.

Secretaria General dela Comunidad Andina |67
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Articulo 64.- El licenciatario estara obligado a explotar lain-
vencion, dentro del plazo de dos afos contados a partirdela
fecha de concesion de lalicencia, salvo que justifique suin-
accion por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso
contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacio-
nal competente revocara lalicencia obligatoria.

Articulo 65.- Previa declaratoria de un Pais Miembro de la
existenciaderazonesdeinterés publico, de emergencia,ode
seguridad nacional y sélo mientras estas razones permanez-
can, en cualguier momento se podra someter la patente a li-
cenciaobligatoria. Ental caso, la oficina nacional competente
otorgaralaslicencias que sele soliciten. Eltitular dela patente
objeto de lalicencia serd notificado cuando sea razonable-
mente posible.

La oficina nacional competente establecera el alcance o ex-
tensién de la licencia obligatoria, especificando en particu-
lar, el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia,
elmontoy las condiciones de la compensacién econdémica.
La concesion de una licencia obligatoria por razones de inte-
rés publico,no menoscaba el derecho del titular de la patente
aseguirexplotandola.

Articulo 66.- De oficio o a peticién de parte, la oficina nacional
competente, previa calificacion de la autoridad nacional en
materia de libre competencia, otorgara licencias obligatorias
cuando se presenten practicas que afectenlalibre competen-
cia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posicion
dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de lacompensa-
cidnecondmica, se tendra en cuentalanecesidad de corregir
las practicas anticompetitivas.

Secretaria General dela Comunidad Andina

La oficina nacional competente denegara la revocacion de
lalicencia obligatoria si resulta probable que las condiciones
que dieronlugar a esalicencia se puedan repetir.

Articulo 67.- La oficina nacional competente otorgara licen-
ciaen cualquiermomento, siésta es solicitada por el titular de
una patente, cuya explotacion requiera necesariamente del
empleo de otra, siemprey cuando dicho titular no haya podi-
doobtenerunalicencia contractual en condiciones comercia-
les razonables. Dicha licencia estara sujeta, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 68,alo siguiente:

a) lainvencidon reivindicada en la segunda patente ha de su-
ponerunavance técnicoimportante de unaimportancia eco-
némica considerable conrespectoalainvencionreivindicada
enlaprimera patente;

b) el titular de la primera patente tendra derecho a una licen-
ciacruzadaen condicionesrazonables paraexplotarlainven-
cidnreivindicada enla segunda patente;y,

c)no podracederse lalicenciade la primera patente sinla ce-
sionde lasegunda patente.

Articulo 68.-Enadiciondeloestablecido enlosarticulos pre-
cedentes, las licencias obligatorias estan sujetas a lo siguien-
te:

a) no seran exclusivas y no podran concederse sublicencias;

b) sdlo podran transferirse con la parte de laempresaodesu
activo intangible que permite su explotacién industrial, de-
biendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacio-
nal competente. Caso contrario, no surtira efectos legales;
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c) podranrevocarse, a reserva de la proteccion adecuada de
losintereseslegitimos de las personas que hanrecibido autori-
zacion para las mismas, si las circunstancias que les dieron ori-
genhandesaparecidoy no es probable que vuelvan a surgir;

d)elalcancey laduracion se limitaran en funcion de los fines
paralos que se concedieran;

e) tratdndose de patentes de invencion que protegen tecnolo-
giade semiconductores, lalicencia obligatoria sélo se autoriza-
ra paraunuso publicono comercial o pararemediar o rectificar
una practica declarada contraria ala libre competencia por la
autoridad nacional competente conforme al articulos 65y 66;

f) contemplard una remuneracién adecuada segun las cir-
cunstancias de cada caso, habida cuenta del valor econémi-
co, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 66, y,

9) los usos sean para abastecer principalmente el mercado
interno.

Articulo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con
las disposiciones del presente Capitulo no surtirdn efecto le-
galalguno.

CAPITULO VIII
DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA CONCESION

Articulo 70.- El titular de una patente podra pedir a la oficina
nacional competente que se modifique la patente para con-
signar cualquier cambio en el nombre, direccién, domiciliou
otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar
elalcance de una o mas de las reivindicaciones. Del mismo
modo, podrd pedir la correccidon de cualquier error material
enlapatente.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Seranaplicables enlo pertinente, las disposicionesrelativas a
la modificacion o correccién de una solicitud.

Articulo 71.- El titular de una patente podra renunciarauna o
mas reivindicaciones de la patente o a la patente en su totali-
dad, mediante declaracion dirigida a la oficina nacional com-
petente. La renuncia surtira efectos desde la fecha de recep-
ciondeladeclaraciénrespectiva.

Articulo 72.- Eltitular de una patente podra dividirlaen dos o
mas patentes fraccionarias. Seran aplicables enlo pertinente,
las disposicionesrelativas ala division de una solicitud.

Articulo 73.- Eltitular asimismo, podra fusionar dos o mas pa-
tentes. Seranaplicables enlo pertinente, las disposicionesre-
lativas a la fusion de unasolicitud.

Articulo 74.- La oficina nacional competente podra estable-
cer el cobro de tasas paralos actos realizados con posteriori-
dadalaconcesiondelapatente.

CAPITULOIX
DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

Articulo 75.- Laautoridad nacional competente decretara de
oficio o a solicitud de cualquier personay en cualquier mo-
mento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

a) el objeto de la patente no constituyese unainvencién con-
formealarticulo15;

b)lainvencidn no cumpliese con los requisitos de patentabili-
dad previstosenelarticulo14;

c) la patente se hubiese concedido para unainvenciéon com-
prendida en el articulo 20;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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d) la patente no divulgara lainvencion, de conformidad con el
articulo 28,y de serelcaso el articulo 29;

e)lasreivindicacionesincluidas enla patente no estuviesenen-
teramente sustentadas por la descripcion;

f)lapatente concedida contuviese unadivulgacionmasamplia
que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliacién de la
proteccion;

g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del con-
trato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya
patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir
derecursos genéticos o de sus productos derivados delos que
cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen;

h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del docu-
mento que acredite la licencia o autorizacion de uso de los
conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas
afroamericanas o locales de los Paises Miembros, cuando los
productos o procesos cuya proteccion se solicita han sido ob-
tenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de
los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen; o,

i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en
lalegislacion nacional paralos actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sélo afectaren
algunadelasreivindicaciones o partes deunareivindicacion, la
nulidad se declarard solamente conrespectoatalesreivindica-
cionesoatalespartesdelareivindicacion, segun corresponda.

La patente, la reivindicacion o aquella parte de una reivindi-
caciéon que fuese declaradanula, sereputard nulay sin ningun
valor desde la fecha de presentacion de la solicitud de la pa-
tente.
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Articulo 76.- Los vicios de los actos administrativos que no
llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con
el articulo precedente, quedaran afectados de nulidad rela-
tiva. En estos casos la autoridad nacional competente podra
declarar dicha anulacion dentro de los cinco aios siguientes
contados apartirdelafechadelaconcesidndelapatente, de
conformidad conlalegislacién nacional.

Articulo 77.- Laautoridad nacional competente podra anular
una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenia
derecho a obtenerla. La accién de anulacion sélo podra ser
iniciada por lapersonaaquien pertenezca el derecho a obte-
ner la patente. Esta accién prescribirad a los cinco afos conta-
dosdesdelafechade concesidndelapatente oalos dosafios
contadosdesdelafechaenquelapersonaaquien pertenezca
ese derechotuvo conocimientodela explotaciondelainven-
cidnen el pais, aplicdndose el plazo que venza primero.

Articulo 78.- La autoridad nacional competente paralos ca-
sos de nulidad notificara altitular de la patente paraque haga
valer los argumentos y presente las pruebas que estime con-
venientes.

Cuandoenrazdndelalegislaciéoninterna de un Pais Miembro,
dichaautoridad sea la oficina nacional competente, los argu-
mentosy pruebas a que se refiere el articulo anterior, se pre-
sentardn dentro de los dos meses siguientes a la notificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el articulo ante-
rior, el interesado podra solicitar una préorroga por 2 meses
adicionales.

Vencidoslos plazos alos que se refiere este articulo, la oficina
nacional competente decidird sobre la nulidad de la patente,
lo cual notificard alas partes mediante resolucion.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Articulo 79.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la
nulidad de una patente, la autoridad nacional competente po-
drapediraltitular delapatente que presente uno o mas de los
documentos referidos en el articulo 46 relativos a la patente
objeto del procedimiento.

CAPITULO X
DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Articulo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso,
la solicitud de patente en trdmite, deberad pagarse las tasas
anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina
nacional competente. Las anualidades deberdn pagarse por
afos adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad serd el Ultimo dia
del mes en que fue presentada la solicitud. Podran pagarse
dos o mas tasas anuales por adelantado.

Unatasaanual podrapagarse dentro de un plazo de graciade
seismeses contado desde lafecha deinicio del periodo anual
correspondiente, pagando conjuntamente el recargo esta-
blecido.Durante el plazo de gracia, la patente olasolicitud de
patente mantendra su vigenciaplena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo
producird de pleno derecholacaducidad delapatenteodela
solicitud de patente.

Secretaria General dela Comunidad Andina

TiTULOIII

Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva
forma, configuracion o disposicién de elementos, dealgunar-
tefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o
de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizaciéon o fabricaciéon del objeto quelein-
corporeoquele proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes notenia.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante patentes.

Articulo 82.- No se considerardan modelos de utilidad: las
obras plasticas, las de arquitectura, nilos objetos que tuvie-
ran Unicamente caracter estético.

No podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad,
los procedimientos y las materias excluidas de la proteccion
por la patente de invencion.

Articulo 83.- El solicitante de una patente de modelo de uti-
lidad podra pedir que su solicitud se convierta en una solici-
tud de patente de invencidn o deregistro de disefio industrial,
siempre que lamateria objeto delasolicitudinicial lo permita.
A efectos de esto Ultimo debera cumplirse con los requisitos
establecidos enelarticulo 35.

Articulo 84.- Elplazo de duracion del modelo de utilidad sera
de diez afos contados desde la fecha de presentaciéon de la
solicitud en el respectivo Pais Miembro.
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Articulo 85.- Son aplicables alas patentes de modelo de uti-
lidad, las disposiciones sobre patentes de invencion conteni-
das en la presente Decision en lo que fuere pertinente, salvo
enlo dispuesto conrelacién a los plazos de tramitacion, los
cuales se reduciran ala mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el
plazo establecido en el articulo 40 quedara reducido a doce
meses.

TITULO IV

CAPITULOI
DEFINICIONES

Articulo 86.- A efectos del presente Titulo se entendera por:

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o inter-
media, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un
elemento activo y alguna o todas las interconexiones, for-
man parte integrante del cuerpo o de la superficie de una
pieza de material, y que esté destinado arealizar una funcion
electronica;

b) esquemade trazado:ladisposicién tridimensional, expre-
sada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos
uno de éstos activo, einterconexiones de un circuito integra-
do, asi como esa disposicion tridimensional preparada para
un circuito integrado destinado a ser fabricado.

76 | Secretaria General de laComunidad Andina

CAPITULOII
DE LOS REQUISITOS DE PROTECCION DE LOS ESQUEMAS
DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Articulo 87.- Un esquema de trazado sera protegido cuando
fuese original.

Un esquema de trazado serd considerado original cuando re-
sultara del esfuerzo intelectual propio de su creadory no fuese
corrienteenelsectordelaindustriadeloscircuitosintegrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido poruno o
mas elementos corrientes en el sector de laindustria delos cir-
cuitos integrados, se le considerara original sila combinacion
detales elementos, como conjunto, cumple conesa condicion.

CAPITULOIII
DE LOS TITULARES

Articulo 88.- Elderecho al registro de un esquema de trazado
decircuitointegrado corresponde a su disefiador. Este derecho
podra ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria.

Encaso que el esquema hubiera sido disefiado por dos o mas
personas conjuntamente, el derecho a la proteccidn les co-
rresponderaencomun.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de
un contrato de obra o de servicio paraese fin,oenelmarcode
unarelacidnlaboral enlacual el disefador tuviera esafuncion,
el derecho ala proteccidn corresponderd a la persona que
contratélaobraoelservicio, 0 alempleador, salvo disposicion
contractual en contrario.
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CAPITULO IV
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Articulo 89.- La solicitud para obtener un esquema de traza-
dodecircuitointegrado se presentard ante la oficina nacional
competentey debera contener lo siguiente:

a) el petitorio;

b) una copia o dibujo del esquema de trazado vy, cuando el
circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una
muestra de ese circuito integrado;

c) deser el caso, una declaracién indicando la fecha de la pri-
mera explotacion comercial del circuito integrado, en cual-
quier lugar delmundo;

d) de ser el caso, una declaraciéon indicando el afio de la crea-
cidondel circuitointegrado;

e) una descripcion que defina la funcién electrénica que de-
be realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de
trazado;

f) copia de toda solicitud de registro u otro titulo de protec-
cién que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero
por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o
parcialmente almismo esquema de trazado objeto de la soli-
citud presentada en el Pais Miembro;

g) los poderes que fuesen necesarios; y,

h) elcomprobante de pago de latasa establecida.

78 | Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esque-
ma de trazado de circuito integrado estara contenido enun
formularioy comprendera lo siguiente:

a) el requerimiento de concesion del registro;
b) elnombrey ladireccion del solicitante;

c) lanacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fue-
se una personajuridica, deberd indicarse el lugar de consti-
tucion;

d) elnombrey eldomicilio del disefador del esquema de tra-
zado, cuando no fuese el mismo solicitante;

e) de ser el caso, el nombrey ladireccién del representante
legal del solicitante;

f) de ser el caso, la fecha, el nUmeroy la oficina de presenta-
cidén de toda solicitud de registro u otro titulo de proteccion
gue se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el
mismo solicitante o su causante y que se refiera total o par-
cialmente almismo esquemade trazado objeto delasolicitud
presentada en el Pais Miembro;y,

g)lafirma del solicitante o de surepresentante legal.

Articulo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se
solicitaincluyeraalgln secreto empresarial, el solicitante pre-
sentard, ademas de la representacion grafica requerida, una
representacion del esquema en la cual se hubiese omitido,
borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secre-
to. Las partes restantes deberdn ser suficientes para permitir
entodo caso laidentificacién del esquema de trazado.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Articulo 92.- Se considerara como fecha de presentacién de
la solicitud, la de su recepcion por la oficina nacional compe-
tente, siempre que al momento de la recepcién hubiera con-
tenido por lo menos los siguientes elementos:

a)unaindicacidonexpresaoimplicita de que se solicita el regis-
trode unesquemade trazado;

b) datos que permitan la identificacion del solicitante o dela
persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina
nacional competente comunicarse con esa persona;

c) una representacion grafica del esquema de trazado cuyo
registro se solicita;y

d) el comprobante de pago de latasa correspondiente.

Laausenciadealguno delos requisitos enumerados enel pre-
sentearticulo, ocasionara quela solicitud sea considerada por
la oficina nacional competente como no admitida a trédmitey
no se le asignara fecha de presentacion.

CAPITULOV
DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

Articulo 93.- Laoficina nacional competente examinara siel ob-
jetodelasolicitud constituye un esquema de trazado conforme
aladefinicidon del articulo 86, y sila solicitud comprende los ele-
mentosindicados enlosarticulos 89,90y 91. La oficina nacional
competente no examinara de oficiola originalidad del esquema
detrazado, salvo que se presentara oposicién fundamentada.

En caso de observarse alguna omision o deficiencia, se no-
tificara al solicitante para que efectue la correccién necesa-
ria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de
considerarse abandonadalasolicitudy archivarse de oficio. Si

Secretaria General de la Comunidad Andina

el solicitante no efectuara la correccién en el plazo sefalado,
la oficina nacional competente hara efectivo el apercibimien-
to mediante resolucion fundamentada.

Articulo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina
nacional competente ordenara que se anuncie la solicitud
mediante la publicacion de un aviso en el érgano de publici-
dad oficial, a costadelinteresado.

Seran aplicables ala publicacion del aviso las disposiciones
pertinentesrelativasalas solicitudes de patente deinvencion.

Articulo 95.- Cualquier persona interesada podra presentar
ala oficina nacional competente oposicidén fundamentada,
incluyendo informaciones o documentos, que fuesen Utiles
paradeterminar laregistrabilidad de unesquemade trazado.

Seran aplicables a la oposicion las disposiciones pertinentes
relativas alas solicitudes de patente de invencion.

Articulo 96.- Sise hubiesen cumplido los requisitos estableci-
dos, la oficina nacional competente registrard el esquema de
trazado, expedird un certificado de registro que contendralos
datos incluidos en el registro correspondiente.

CAPITULO VI
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Articulo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese
explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la
solicitud deregistro debera presentarse ante la oficina nacio-
nal competente del Pais Miembro dentro de un plazo de dos
afos contado a partir de la fecha de la primera explotaciéon
comercial del esquema. Sila solicitud se presentara después
de vencido ese plazo, el registro sera denegado.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Unesguema detrazado gue no se hubiese explotado comer-
cialmente en ningun lugar del mundo sélo podra registrarse
si ello se solicita ante la oficina nacional competente del Pais
Miembro dentro de un plazo de 15 afnos contado desde el ul-
timo dia del aflo en que se cred el esquema. Sila solicitud se
presentara después de vencido ese plazo, el registro serd de-
negado.

Articulo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de tra-
zadoregistrado tendrd una duracion de diezafios contados a
partir delamas antigua de las siguientes fechas:

a) el ultimo dia del aflo en que se haya realizado la primera
explotacion comercial del esquema de trazado en cualquier
lugar del mundo, o

b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de regis-
tro ante la oficina nacional competente del respectivo Pais
Miembro.

Laproteccion deunesquemadetrazadoregistrado caducara
entodo caso al vencer un plazo de 15 aflos contado desde el
ultimo diadel afio en que se cred el esquema.

Articulo 99.- La proteccién se aplicard independientemen-
te de que el circuito integrado que incorpora el esquema de
trazado registrado se encuentre contenido en un articulo e
independientemente de que el esquema de trazado se haya
incorporado enun circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado
confiereasutitular el derecho deimpedir aterceras personas
realizar cualquiera de los siguientes actos:
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a) reproducir, por incorporacién enun circuitointegradoo de
cualquier otromodo, elesquema de trazado protegido,ensu
totalidad o una parte del mismo que cumpla la condicién de
originalidad conforme al articulo 87;

b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distri-
buir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o
un circuito integrado que incorpore ese esquema; o

c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distri-
buir de cualquier forma un articulo en el que se encuentre in-
corporado el circuito integrado protegido, sdlo enla medida
en gque este siga conteniendo un esquema de trazado ilicita-
mente reproducido.

La protecciéon conferida por el registro sdlo atafie al esquema
de trazado propiamente, y no comprende ningln concepto,
proceso, sistema, técnica o informacion codificados o incor-
porados en el esquema de trazado.

Articulo100.- El derecho conferido por el registro del esque-
ma de trazado sdélo podra hacerse valer contra actos realiza-
dos confinesindustriales o comerciales. El registro no confie-
re el derecho deimpedirlos siguientes actos:

a)actosrealizados en el dmbito privadoy confines no comer-
ciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluacion,
analisis o experimentacion;

c) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o
deinvestigacion cientifica o académica;

d)actosreferidos en el Articulo 5ter del Convenio de Paris pa-
rala Protecciéon dela Propiedad Industrial.
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Articulo101.- El registro de un esquema de trazado no dara el
derechodeimpedirauntercerorealizaractos de comerciores-
pecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos inte-
grados que los incorporen o de articulos que contengan esos
circuitos integrados después de que se hubiesen introducido
en el comercio en cualquier pais por el titular, o por otra perso-
na consu consentimiento o econdmicamente vinculadaaél.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos per-
sonas estdn econdmicamente vinculadas cuando una pueda
ejercer directa o indirectamente sobre la otra unainfluencia
decisiva conrespecto alaexplotacion del esquema de traza-
do protegido, o cuandountercero pueda ejercer tal influencia
sobre ambas personas.

Articulo 102.- El titular del registro de un esquema de traza-
do no podra impedir aun tercero realizar actos de explota-
cionindustrial o comercial relativos aun esquema de trazado
creado por un tercero mediante la evaluacion o el analisis del
esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de
trazado asi creado cumpla la condicién de originalidad con-
forme al Articulo 87. Tampoco podra impedir esos actos res-
pecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema
detrazado asi creado, nidelos articulos que incorporen tales
circuitosintegrados.

Articulo103.- Eltitular del registro de un esquemade trazado
no podraimpedirauntercerorealizarlos actos mencionados
en el articulo 99 respecto de otro esquema de trazado origi-
nal creado independientemente por un tercero, aun cuando
fueseidéntico.

Articulo104.-No se considerarainfraccion delos derechos so-
breunesqguemadetrazadoregistradolarealizacionde alguno
de los actos referidos en el articulo 99 respecto de un circuito
integrado que incorpore ilicitamente un esquema de trazado,
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o de un articulo que contenga tal circuito integrado, cuando
la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos
razonables para saber, que ese esquema de trazado se habia
reproducido ilicitamente. Desde el momento en que esa per-
sonafueseinformada delailicitud del esquema de trazado, po-
dra continuar realizando esos actos respecto delos productos
gue aun tuviera en existencia o que hubiese pedido desde an-
tes pero a peticidon del titular del registro debera pagarle una
compensacion equivalente a una regalia razonable basadaen
la que corresponderia pagar por una licencia contractual.

Articulo105.- Unregistro de esquema de trazado concedido
oentramite de concesidon podra ser transferido poracto entre
ViVOSs 0 por via sucesoria.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda
transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de
registro ocasionara que latransferencia no surta efectos fren-
teaterceros.

A efectos delregistro, la transferencia deberd constar por es-
crito.

Cualquier personainteresada podra solicitar el registro de
unatransferencia.

CAPITULOVII
DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Articulo106.- El titular de unregistro de esquema de trazado
concedido o entramite de concesién podra darlicenciaauno
o0 mas terceros para la explotacion del esquema de trazado
respectivo.
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Deberaregistrarse ante la oficina nacional competente toda li-
cenciadeexplotaciondel esquemadetrazado. Lafaltaderegis-
tro ocasionard que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos delregistro la licencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de
unalicencia.

En caso exista algun cambio respecto al nombre o direccién
del titular del registro de esquema de trazado durante el pla-
zo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro
debera informarlo a la oficina nacional competente. En caso
contrario, cualquier notificacidonrealizada conforme alos da-
tos que figuren en el registro, se reputara valida.

Articulo 107.- Por falta de explotacion o por razdn de interés
publico, en particular por razones de emergencia nacional,
salud publica o seguridad nacional, o para remediar alguna
practica anticompetitiva, la autoridad competente podra, a
peticion de una personainteresada o de una autoridad com-
petente, disponer en cualquier tiempo:

a) que un esquema de trazado registrado o en trédmite de re-
gistro sea usado o explotado industrial o comercialmente por
unaentidad estatal o por una o mas personas de derecho pu-
blico o privado designadas al efecto; o

b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesiéon
deunaomaslicencias obligatorias, en cuyo caso laautoridad
competente podra concedertallicenciaaquienlasolicite, con
sujecion alas condiciones establecidas.

Serdnaplicablesalaconcesion deunalicenciaobligatoriares-
pecto de un esquema de trazado las condiciones estableci-
das parala concesion de licencias obligatorias respecto de
patentes de invencion.

Secretaria General dela Comunidad Andina

CAPITULO VIII
DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Articulo 108.- La autoridad nacional competente decretara
de oficio o asolicitud de cualquier personay en cualquier mo-
mento, la nulidad absoluta de unregistro de un esquema de
trazado, cuando:

a) elobjeto delregistro no constituyese unesquemade traza-
do conforme al articulo 86;

b) el registro no cumpliese con los requisitos de proteccion
previstos enelarticulo 87

c) el registro se hubiese concedido para un esquema de tra-
zado presentado después de vencido alguno de los plazos
estipulados en el articulo 97; 0,

d) se configurenlas causales de nulidad absoluta previstasen
lalegislacion nacional paralos actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sélo afectaren
auna parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se
declarara solamente con respecto a tal parte, segun corres-
ponda, guedando el registro vigente para las demas partes,
siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de
originalidad previsto en el articulo 87.

Elesquema de trazado o la parte del mismo que fuese decla-
radonulo, se reputard nuloy sin ningun valor desde lafechade
presentacion de la solicitud de registro.
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Articulo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no
llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con
el articulo precedente, quedaran afectados de nulidad rela-
tiva. En estos casos la autoridad nacional competente podra
declarar dicha anulacién dentro de los cinco afos siguientes
contados a partir de la fecha de la concesiéon del registro, de
conformidad con lalegislaciéon nacional.

Articulo110.- Laautoridad nacional competente podraanular
unregistro de esquema de trazado cuando se hubiese con-
cedido a quien no tenia derecho a obtenerlo. La acciéon de
anulacién sélo podra ser iniciada por la persona a quien per-
tenezca el derecho a obtener el registro. Esta accién prescri-
bird alos cinco aflos contados desde la fecha de concesiéon
delregistrooalos dosafos contados desdelafechaenquela
persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento
de la comercializacion del producto que incorpora el esque-
ma de trazado en el Pais Miembro, aplicdndose el plazo que
venza primero.

Articulo 111.- La autoridad nacional competente para los ca-
sos de nulidad notificard al titular del registro para que haga
valer los argumentos y presente las pruebas que estime con-
venientes.

Cuandoenrazéndelalegislacioninterna de un Pais Miembro,
dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argu-
mentos y pruebas a que se refiere el articulo anterior, se pre-
sentaran dentro de los dos meses siguientes a la notificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el articulo ante-
rior, el interesado podra solicitar una préorroga por 2 meses
adicionales.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Vencidoslos plazos alos que se refiere este articulo, la oficina
nacional competente decidird sobre la nulidad del registro, lo
cual notificard a las partes mediante resolucion.

Articulo 112.- Cuando fuese necesario pararesolver sobre la
nulidad de unregistro, la autoridad nacional competente po-
dra pedir al titular del registro que presente uno o mas de los
documentos referidos en el articulo 89 relativos al registro
objeto del procedimiento.

TITULOV

CAPITULOI
DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCION

Articulo 113.- Se considerara como disefio industrial la apa-
riencia particular de un producto que resulte de cualquier re-
unién de lineas o combinacion de colores, o de cualquier for-
ma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno,
configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o
finalidad de dicho producto.

Articulo 114.- El derecho al registro de un disefio industrial
pertenece al disefiador. Este derecho podra ser transferido
por acto entre vivos o por via sucesoria.

Los titulares del registro podran ser personas naturales o ju-
ridicas.

Sivarias personas hicieran conjuntamente un disefio indus-
trial, el derecho al registro corresponde en comun a todas
ellas.
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Sivarias personas hicieran el mismo disefio industrial, inde-
pendientemente unas de otras, el registro se concedera a
aquella o a su causahabiente que primero presente la solici-
tud correspondiente o queinvoque la prioridad de fecha mas
antigua.

Articulo115.- Seranregistrables disefios industriales que sean
nuevos.

Un disefio industrial no es nuevo siantes de la fecha de la so-
licitud o de la fecha de prioridad validamente invocada, se
hubiere hecho accesible al publico, en cualquier lugar o mo-
mento, mediante sudescripcion, utilizacion, comercializacion
o por cualguier otro medio.

Un disefo industrial no es nuevo por el mero hecho que pre-
sente diferencias secundarias con respecto a realizaciones
anteriores o porgue se refiera a otra clase de productos dis-
tintos adichasrealizaciones.

Articulo116.- No seranregistrables:

a) los disefios industriales cuya explotacion comercial en el
territorio del Pais Miembro en que se solicita el registro deba
impedirse necesariamente para proteger alamoraloalorden
publico. A estos efectoslaexplotaciéon comercial de undisefio
industrial no se considerard contraria alamoral o al orden pu-
blico sélo porrazén de existir una disposicion legal o adminis-
trativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

b) los disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada
enteramente por consideraciones de orden técnico o por la
realizacién de una funcién técnica, que no incorpore ningln
aporte arbitrario del disefador; y,

Secretaria General dela Comunidad Andina

c) los disefios industriales que consista Unicamente enuna
forma cuyareproduccién exacta fuese necesaria para permi-
tir gue el producto que incorpora el diseo sea montado me-
cadnicamente o conectado con otro producto del cual forme
parte. Esta prohibicion no se aplicara tratdndose de produc-
tos enlos cuales el disefio radique en una forma destinada a
permitir el montaje o la conexidn multiple de los productos o
su conexion dentro de un sistema modular.

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Articulo 117.- La solicitud de registro de un disefio industrial
se presentara ante la oficina nacional competente y debera
contener:

a) el petitorio;

b) la representacion grafica o fotografica del disefio indus-
trial. Tratandose de disefos bidimensionales incorporadosen
unmaterial plano, larepresentaciéon podra sustituirse conuna
muestra del producto que incorpora el disefio;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante del pago de las tasas establecidas;

e) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la

cesion del derecho al registro de disefo industrial al solici-
tante;y,

Secretaria General de la Comunidad Andina

91

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial



o)
[a)]
<
<
a
=
[¢]
O
o)
2
<
i}
=
.
<
2
=
O
w
—
w
=
P4
[a)]
<
[a)]
w
a
o
o
[a
z
w
2]
<
4
[a)
z
<
[}
w
z
©)
@
O
¥}
[a)

92

DECISION ANDINA

f) de serel caso, la copia de toda solicitud de registro de dise-
Ao industrial u otro titulo de proteccidn que se hubiese pre-
sentado uobtenido en el extranjero porelmismo solicitante o
su causantey que se refiera al mismo disefio reivindicado en
la solicitud presentada en el Pais Miembro.

Articulo 118.- El petitorio de la solicitud de registro de disefio
industrial estara contenido en un formularioy comprendera
lo siguiente:

a) elrequerimiento deregistro del disefio industrial;
b) elnombrey ladireccion del solicitante;

c)lanacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fue-
se una personajuridica, deberd indicarse el lugar de consti-
tucion;

d) laindicacién del tipo o género de productos alos cuales se
aplicara el disefioy delaclasey subclase de estos productos;

e) elnombrey el domicilio del disefador, cuando no fuese el
mismo solicitante;

f) de ser el caso, lafecha, el nUmeroy laindicacion de la ofi-
cina de presentacion de toda solicitud de registro de disefio
industrial u otro titulo de proteccién que se hubiese presen-
tado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su
causante y que se refiera al mismo disefo reivindicado en la
solicitud presentada en el Pais Miembro;

g) de ser el caso, el nombrey la direccion del representante
legal del solicitante;y,

h) lafirma del solicitante o de su representante legal.
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Articulo 119.- Se considerard como fecha de presentacion de
la solicitud, la de su recepcion por la oficina nacional compe-
tente, siempre que al momento de la recepcién hubiera con-
tenido por lo menos los siguientes elementos:

a) laindicacion de que se solicita el registro de un disefo in-
dustrial;

b) datos de identificacion del solicitante o de la persona que
presentalasolicitudy que permitanala oficinanacional com-
petente comunicarse con esa persona;

c) larepresentacion graficay fotografica del disefio indus-
trial. Tratdndose de disefos bidimensionales incorporadosen
unmaterial plano, larepresentacion podra sustituirse poruna
muestra del material que incorpora el disefio; y,

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Laausenciadealgunodelosrequisitosenumeradosenel pre-
sentearticulo, ocasionara quela solicitud sea considerada por
la oficina nacional competente como no admitida a trédmitey
no se le asignara fecha de presentacion.

Articulo 120.- La oficina nacional competente examinar3,
dentro delos 15 dias contados a partir de la fecha de presen-
taciondelasolicitud, silas mismas cumplen con los requisitos
de forma previstos enlos articulos 117 y 118.

Sidelexamende formaresultaquelasolicitud no contienelos
requisitos a los que hace referencia el parrafo precedente, la
oficina nacional competente notificara al solicitante para que
completedichosrequisitos dentro del plazo de treinta dias si-
guiente ala fecha de notificacion. A solicitud de parte, dicho
plazo serd prorrogable porunasolavezy porun periodoigual,
singue pierda su prioridad.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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Siala expiracion del término sefalado, el solicitante no com-
pletalosrequisitosindicados, lasolicitud se considerara aban-
donaday perdera su prelacién. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardara la confidencialidad de la so-
licitud.

Articulo121.- Sila solicitud cumple con los requisitos estable-
cidos, la oficina nacional competente ordenara su publica-
cion.

Articulo 122.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes ala
fecha de la publicacién, quien tenga legitimo interés, podra
presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que
puedadesvirtuar el registro del disefio industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgar3,
por una sola vez, un plazo adicional de treinta dias para sus-
tentar laoposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asilo
disponenlas normas nacionales.

Articulo 123.- Sise hubiere presentado oposicion, la oficina
nacional competente notificard al solicitante para que dentro
delostreintadias siguientes haga valer sus argumentaciones
o presente documentos, silo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara
un plazo adicional de treinta dias para la contestacion.

Articulo124.- Vencido el plazo establecido en el articulo pre-
cedente, o sino se hubiese presentado oposicién, la oficina
nacional competente examinara si el objeto de la solicitud se
ajustaalo establecido enlos articulos 113y 116.
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La oficina nacional competente no realizara de oficio ningun
examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara
unaoposicionsustentadaenunderechoanterior vigenteoen
la falta de novedad del disefio industrial.

Sin perjuiciodeello, cuando el disefo industrial carezca mani-
fiestamente de novedad, la oficina nacional competente po-
dra denegar de oficio la solicitud.

Articulo 125.- Una solicitud de registro de disefio industrial
no podra ser consultada por terceros antes de culminado el
plazo paraque se ordene la publicacién, salvo que medie con-
sentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera gue pruebe que el solicitante de unregistro de di-
sefo industrial ha pretendido hacer valer frente a él los dere-
chos derivados de la solicitud, podra consultar el expediente
aunantesde su publicacidonaunsin consentimiento de aquél.

Articulo126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina
nacional competente concederd el registro del disefio indus-
trial y expedird a su titular el certificado correspondiente. Si
tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional compe-
tente denegara el registro.

Articulo 127.- Para el ordeny clasificacion de los disefos in-
dustriales, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion In-
ternacional paralos Dibujosy Modelos Industriales estableci-
daporel Arreglode Locarno de 8 de octubre de1968, con sus
modificaciones vigentes.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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CAPITULOIII
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Articulo 128.- El registro de un disefio industrial tendrd una
duraciéon de diez afos, contados desde la fecha de presenta-
ciéon dela solicitud en el Pais Miembro.

Articulo 129.- El registro de un disefio industrial conferird a
su titular el derecho a excluir a terceros de la explotaciéon del
correspondiente disefo. En tal virtud, el titular del registro
tendra derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el
comercio o utilice comercialmente productos queincorporen
oreproduzcan el disefio industrial.

Elregistro también confiere el derecho de actuar contra quien
produzca o comercialice un producto cuyo disefo sélo pre-
sente diferencias secundarias conrespecto al disefio protegi-
do o cuyaaparienciaseaigual a ésta.

Articulo 130.- La proteccion conferida a un disefo industrial
no se extendera alos elementos o caracteristicas del disefio
dictados enteramente por consideraciones de orden técnico
o porlarealizacion de unafunciéntécnica, que noincorporen
ningun aporte arbitrario del disefador.

La proteccién conferida a un disefo industrial no compren-
derdaquellos elementos o caracteristicas cuyareproduccion
exacta fuese necesaria para permitir que el producto quein-
corporael disefio seamontado mecanicamente o conectado
con otro producto del cual forme parte. Esta limitacion no se
aplicaratratdndose de productos enlos cuales el disefio radi-
caenunaformadestinadaa permitir elmontaje olaconexion
multiple de los productos, o su conexidén dentro de un siste-
ma modular.
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Articulo 131.- El registro de un disefio industrial no dara el de-
recho de impedir auntercero realizar actos de comercio res-
pectode un producto queincorpore o reproduzca ese disefio,
después de que ese producto se hubiese introducido enel co-
mercio en cualquier pais por su titular o por otra persona con
su consentimiento o econémicamente vinculadaaél.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos per-
sonas estan econdmicamente vinculadas cuando una pueda
ejercer directa o indirectamente sobre la otra unainfluencia
decisiva conrespecto alaexplotacion del disefo industrial, o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas
personas.

Articulo 132.- La autoridad nacional competente decretara
de oficio o asolicitud de cualquier personay en cualquier mo-
mento, lanulidad absoluta de unregistro de disefo industrial,
cuando:

a) el objeto del registro no constituyese un disefo industrial
conformelo previsto en el articulo 113;

b) el disefio industrial no cumpliese conlos requisitos de pro-
teccion conformealo previsto en el articulo 115;

c) elregistro se hubiese concedido para una materia excluida
de proteccién como disefo industrial conforme alo previsto
enelarticulo116; 0,

d) se configurenlas causales de nulidad absoluta previstasen
lalegislacion nacional paralos actos administrativos.

Articulo 133.- Seran aplicables a los disefios industriales las
disposiciones de los articulos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d),
56,57,70,74,76,77,78y 79.

Secretaria General de la Comunidad Andina

97

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial



o)
[a)]
<
<
a
=
[¢]
O
o)
2
<
i}
=
.
<
2
=
O
w
—
w
=
P4
[a)]
<
[a)]
o
a
o
44
a
z
w
2]
<
4
[a)
z
<
[}
w
z
©)
@
O
¥}
[a)

DECISION ANDINA

TITULO VI

CAPITULOI
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o ser-
vicios enelmercado. Podranregistrarse como marcas los sig-
nos susceptibles de representacion grafica. La naturalezadel
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en nin-
gun caso serd obstaculo para suregistro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) lasimagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, mono-
gramas, retratos, etiquetas, emblemasy escudos;

c)lossonidosy los olores;
d) lasletrasylos nimeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacién de
colores;

f)laforma delos productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacién delos signos o mediosindicados en
los apartados anteriores.

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos
que:

98 | Secretaria General de laComunidad Andina

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del
articulo anterior;

b) carezcan de distintividad,;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los produc-
tos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas
por lanaturalezaolafuncién de dicho producto o del servicio
dequesetrate;

d) consistan exclusivamente enformas u otros elementos que
den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio
alcual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la can-
tidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época
de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones
delos productosodelosservicios paralos cualeshadeusarse
dichosignooindicacion,incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea
elnombre genérico o técnico del producto o servicio de que
setrate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertidoenuna
designacidon comun o usual del producto o servicio de que se
trate en ellenguaje corriente o enlausanza del pais;

h) consistan enun color aisladamente considerado, sinque se
encuentre delimitado por unaforma especifica;

i) puedan enganar alos medios comerciales o al publico, en
particular sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el
modo de fabricacidn, las caracteristicas, cualidades o aptitud
para elempleo delos productos o servicios de que se trate;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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D reproduzcan,imiten o contengan una denominaciéon de ori-
gen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de con-
fusion o de asociacién con la denominacion; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominacion de origen protegida para vi-
nosy bebidas espirituosas;

|) consistan en unaindicaciéon geografica nacional o extranje-
rasusceptible deinduciraconfusiénrespectoalos productos
oservicios alos cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades
competentes, bien sea como marcas, bien como elementos
delasreferidas marcas, los escudos de armas, banderas, em-
blemas, signos y punzones oficiales de control y de garantia
delos Estadosy todaimitacion desde el punto de vista heral-
dico, asi como los escudos de armas, banderas y otros em-
blemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacién
internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas
técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el orga-
nismo nacional competente ennormasy calidades enlos Pai-
ses Miembros;

0) reproduzcan, imiten oincluyan la denominacion deunava-
riedad vegetal protegida en un Pais Miembro o en el extran-
jero, siel signo se destinaraa productos o servicios relativos a
esavariedad o suuso fuere susceptible de causar confusion o
asociacion conlavariedad; o

p) sean contrarios a la ley, alamoral, al orden publicoo alas
buenas costumbres;

Secretaria General de la Comunidad Andina

No obstante lo previsto enlos literales b), e), f), 9) y h), un sig-
no podra ser registrado como marca si quien solicita el regis-
tro o su causante lo hubiese estado usando constantemente
en el Pais Miembro 'y, por efecto de tal uso, el signo ha adqui-
rido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a
los cuales se aplica.

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respectodeloscualeselusodelamarcapuedacausarunries-
go de confusidon o de asociacion;

b) seanidénticos o se asemejen aunnombre comercial prote-
gido, 0,de serelcaso,aunrdtulo o ensefa, siempre que dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confu-
sion o de asociacion;

c)seanidénticos o se asemejenaunlemacomercial solicitado
oregistrado, siempre que dadas las circunstancias, suuso pu-
diera originarunriesgo de confusién o de asociacion;

d) seanidénticos o se asemejen a un signo distintivo de un
tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudie-
ra originar un riesgo de confusién o de asociacién, cuando el
solicitante sea o hayasido unrepresentante, undistribuidor o
una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte laidentidad o prestigio
de personas juridicas con o sin fines de lucro, o personas na-
turales, en especial, tratdndose del nombre, apellido, firma,

Secretaria General de la Comunidad Andina
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titulo, hipocoristico, seuddnimo, imagen, retrato o caricatu-
ra de una persona distinta del solicitante o identificada por
el sector pertinente del publico como una persona distinta
del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa
persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declara-
dos sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de untercero, salvo que medie
el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas,
afroamericanasolocales, olas denominaciones, las palabras,
letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus pro-
ductos, servicios o laforma de procesarlos, o que constituyan
laexpresion de su cultura o practica, salvo que lasolicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimien-
to expreso;y,

h) constituyan unareproduccién, imitacion, traduccion, trans-
literacion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cuales-
quieraque seanlos productos o servicios alos que se aplique
el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar unriesgo
de confusidn o de asociacién con ese tercero o con sus pro-
ductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio
del signo; o la diluciéon de su fuerza distintiva o de su valor co-
mercial o publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar unac-
to de competenciadesleal, podra denegar dicho registro.

Secretaria General de la Comunidad Andina

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Articulo138.- La solicitud de registro de una marca se presen-
tard ante la oficina nacional competente y deberd compren-
der unasola clase de productos o servicios y cumplir con los
siguientes requisitos:

a) el petitorio;

b) lareproduccion de lamarca, cuando se trate de unamarca
denominativa con grafia, forma o color, o de una marca figu-
rativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los
articulos 135y 136, cuando fuese aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen
expedido porlaautoridad quelo otorgdy, de estar previstoen
lalegislacioninterna, del comprobante de pago de latasaes-
tablecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del dere-
cho previsto en el Articulo 6quinquies del Convenio de Paris.

Articulo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de mar-
ca estard contenido en un formulario y comprendera lo si-
guiente:

a) elrequerimiento deregistro de marca;

b) elnombrey ladireccion del solicitante;

Secretaria General de laComunidad Andina | 103
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c)lanacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fue-
se una personajuridica, deberd indicarse el lugar de consti-
tucion;

d) de ser el caso, el nombrey la direccion del representante
legal del solicitante;

e) laindicacidon de la marca que se pretende registrar, cuan-
do se trate de una marca puramente denominativa, sin grafia,
formaocolor;

f) laindicacion expresa de los productos o servicios para los
cuales se solicita el registro de lamarca;

g) laindicacidondelaclase alacual correspondenlos produc-
tososervicios;y,

h) lafirma del solicitante o de su representante legal.

Articulo140.- Se considerard como fecha de presentacionde
la solicitud, la de su recepcion por la oficina nacional compe-
tente, siempre que al momento de la recepcién hubiera con-
tenido por lo menos lo siguiente:

a) laindicacion que se solicita el registro de unamarca;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona
gue presenta la solicitud, o que permitan ala oficina nacional
competente comunicarse con esa persona;

¢) lamarca cuyo registro se solicita, o una reproduccion dela
marca tratdndose de marcas denominativas con grafia, forma
o colorespeciales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimen-
sionales con o sin color;

Secretaria General de la Comunidad Andina

d) laindicacion expresa de los productos o servicios para los
cuales desea protegerlamarca;y,

e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Laausenciadealgunodelosrequisitosenumeradosenel pre-
sentearticulo, ocasionara quela solicitud sea considerada por
la oficina nacional competente como no admitida a trédmitey
no se le asignara fecha de presentacion.

Articulo 141.- Se podra invocar como fecha de presentacion
de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha
marca haya distinguido productos o servicios en una expo-
sicion reconocida oficialmente y realizada en cualquier pais,
siempre que seasolicitadadentro delos seis meses contados
a partir del dia en que tales productos o servicios se exhibie-
ran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podra
tener por presentadalasolicitud desde la fecha de exhibicion.

Loshechosaqueserefiere el presente articulo se acreditaran
con una certificacion expedida por la autoridad competente
delaexposicion, enla cual se mencionara lafechaen quela
marca se utilizé por primera vez con relacion a los productos
oservicios de que se trate.

Articulo142.- Cuando el solicitante deseara prevalerse del de-
recho previsto en el Articulo 6quinquies del Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, debera presen-
tar el certificado de registro de la marca en el pais de origen
dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de pre-
sentaciéndelasolicitud.

Articulo143.- El solicitante de unregistro de marca podra pe-
dir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
trdmite. Del mismo modo podra pedir la correccién de cual-
quier error material.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir al so-
licitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento
deltramite. Dicha propuesta de modificacion se tramitara de
conformidad conlo establecido en el articulo 144.

En ningun caso la modificaciéon podrd implicar el cambio de
aspectos sustantivos del signo olaampliacion de los produc-
tos o servicios sefialados inicialmente en la solicitud.

Silas normas nacionales lo permiten, se podran establecer
tasas para la solicitud de modificacion.

Articulo 144.- La oficina nacional competente examinara,
dentro de los 15 dias contados a partir de la fecha de presen-
taciondelasolicitud, silas mismas cumplen con los requisitos
de forma previstos en los articulos 135y 136.

Sidelexamendeformaresultaquelasolicitud no contienelos
requisitos alos que hace referencia el parrafo precedente, la
oficina nacional competente notificara al solicitante para que
complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta dias
siguientes a la fecha de notificacion.

Siala expiracion del término sefalado, el solicitante no com-
pletalosrequisitosindicados, lasolicitud se considerara aban-
donaday perdera su prelacion.

Articulo 145.- Sila solicitud de registro relne los requisitos
formales establecidos en el presente Capitulo, la oficina na-
cional competente ordenarala publicacion.

Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes ala
fecha de la publicacién, quien tenga legitimo interés, podra
presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que
puedadesvirtuar el registro de lamarca.

Secretaria General dela Comunidad Andina

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgar3a,
por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para pre-
sentar las pruebas que sustenten la oposicioén.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas siasi lo
disponenlas normas nacionales.

No procederadn oposiciones contra la solicitud presentada,
dentro delos seis meses posteriores al vencimiento del plazo
de gracia a que serefiere el articulo 153, si tales oposiciones
se basanen marcas que hubieren coexistido conlasolicitada.

Articulo147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se
entenderd que también tienen legitimo interés para presentar
oposiciones enlos demas Paises Miembros, tanto el titular de
una marca idéntica o similar para productos o servicios, res-
pecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico
aerror,como quien primero solicitd el registro de esamarcaen
cualquieradelos Paises Miembros. Enambos casos, el opositor
deberdacreditar suinterésreal en el mercado del Pais Miembro
donde interponga la oposicidon, debiendo a tal efecto solicitar
elregistro delamarcaalmomento deinterponerla.

Lainterposicion de unaoposicion conbase enunamarca pre-
viamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros de
conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultard ala
oficina nacional competente a denegar el registro de la se-
gundamarca.

La interposicidon de una oposicidon con base en una solicitud
deregistro de marca previamente presentada en cualquiera
de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en
estearticulo, acarreara la suspension del registro de la segun-
da marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.
Ental evento serd de aplicacionlo dispuesto en el parrafo pre-
cedente.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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Articulo 148.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina
nacional competente notificard al solicitante para que dentro
delostreintadias siguientes haga valer sus argumentaciones
y presente pruebas, silo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgar3,
por una sola vez, un plazo adicional de treinta dias para pre-
sentar las pruebas que sustenten la contestacion.

Articulo149.- La oficina nacional competente no considerara
admitidas a trdmite las oposiciones que estén comprendidas
enalguno de los siguientes casos:

a) que se presenten sinindicar los datos esenciales relativos al
opository alasolicitud contrala cual seinterponela oposicion;

b) que la oposicién fuere presentada extempordneamente;

C) que no haya pagado las tasas de tramitacién correspon-
dientes.

Articulo150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, 0
sino se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente procederd arealizar el examen de registrabilidad.
Encaso sehubiesen presentado oposiciones, la oficinanacional
competente se pronunciara sobre éstas y sobre la concesion o
denegatoria del registro de la marca mediante resolucion.

Articulo151.- Para clasificar los productos y los servicios alos
cuales se aplicanlas marcas, los Paises Miembros utilizaran la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del
15dejunio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el pa-
rrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de
los productos o servicios indicados expresamente.

Secretaria General de la Comunidad Andina

CAPITULOIII
DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES
CONFERIDOS PORLA MARCA

Articulo152.- Elregistro de unamarcatendra unaduracionde
diez anos contados a partir de la fecha de su concesiony po-
drarenovarse por periodos sucesivos de diez anos.

Articulo153.- Eltitular del registro, o quien tuviere legitimoin-
terés, debera solicitar larenovacién del registro ante la oficina
nacional competente, dentro delos seis meses anterioresala
expiracion del registro. No obstante, tanto el titular del regis-
tro como quien tuviere legitimo interés gozaran de un plazo
de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de ven-
cimiento delregistro, parasolicitar surenovacion. A tal efecto
acompanaralos comprobantes de pago de las tasas estable-
cidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente
siasilo permiten las normas internas de los Paises Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendra su
plena vigencia.

A efectos de larenovacion no se exigird prueba deusodela
marcay se renovara de manera automatica, en los mismos
términos del registro original. Sin embargo, el titular podra
reducir o limitar los productos o servicios indicados en el re-
gistro original.

Articulo154.- Elderecho al uso exclusivo de una marca se ad-
quirird por el registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente.

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el
derechodeimpediracualquier tercerorealizar, sin suconsen-
timiento, los siguientes actos:

Secretaria General de la Comunidad Andina
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a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado
la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, des-
pués de que se hubiese aplicado o colocado sobre los pro-
ductos paralos cuales se ha registrado la marca; sobre los
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se
ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asicomo
comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar ala marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal
uso pudiese causar confusién o unriesgo de asociacion con
el titular del registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico
para productos o servicios idénticos se presumira que existe
riesgo de confusion;

e) usaren el comercio un signoidéntico o similar auna marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos
o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro
undafo econdmico o comercial injusto porrazén de unadilu-
cionde lafuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
delamarca, o porrazdn de un aprovechamiento injusto del
prestigio de lamarca o de sutitular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun parafines no comerciales, cuan-
do ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o
delvalorcomercial o publicitario delamarca, o unaprovecha-
miento injusto de su prestigio.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Articulo156.- A efectos delo previstoenlosliteralese) y f) del
articulo anterior, constituirdn uso de un signo en el comercio
por parte deuntercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distri-
buir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar,almacenar o transportar productos con
esesigno; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documen-
tos comerciales o comunicaciones escritas u orales, indepen-
dientemente del medio de comunicacionempleadoy sin per-
juicio de lasnormas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del
titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su pro-
pio nombre, domicilio o seuddnimo, un nombre geografico o
cualquier otraindicacion cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produc-
cién de sus productos o de |la prestacion de sus servicios u
otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de
buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se li-
mite a propodsitos de identificacion o deinformaciony no sea
capaz de inducir al publico a confusién sobre la procedencia
delos productos o servicios.

Elregistro de la marca no confiere a su titular, el derecho de
prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existen-
cia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente
marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuacion de
piezas de recambio o de accesorios utilizables con los pro-
ductos delamarcaregistrada, siempre que tal uso sea de bue-
na fe, se limite al propdsito de informacion al publicoy no sea
susceptible deinducirlo a confusion sobre el origen empresa-
rial de los productos o servicios respectivos.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial



o)
[a)]
<
<
a
=
[¢]
O
o)
2
<
i}
=
.
<
2
=
O
w
—
w
=
P4
[a)]
<
[a)]
w
a
o
o
[a
z
w
2]
<
4
[a)
z
<
[}
w
z
©)
@
O
¥}
[a)

n2

DECISION ANDINA

Articulo 158.- El registro de una marca no dard el derecho de
impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de
un producto protegido por dicho registro, después de que
ese producto se hubiese introducido en el comercio en cual-
quier pais por el titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular o econdmicamente vinculadaa él,
en particular cuando los productosy los envases o embalajes
gue estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen su-
frido ninguna modificacion, alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos
personas estan econdmicamente vinculadas cuando una
pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otraunain-
fluencia decisiva con respecto a la explotacion de los dere-
chos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal
influencia sobre ambas personas.

Articulo159.- Cuando enla Subregién existan registros sobre
una marcaidéntica o similar anombre de titulares diferentes,
paradistinguirlos mismos productos o servicios, se prohibela
comercializacion de las mercancias o servicios identificados
conesamarcaenelterritorio del respectivo Pais Miembro, sal-
vo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercializacion.

Encasodellegarseatalesacuerdos, las partes deberanadop-
tar las previsiones necesarias para evitar la confusion del pu-
blicorespecto delorigen delas mercancias o servicios de que
setrate,incluyendolorelativo alaidentificacion del origende
los productos o servicios en cuestion con caracteres destaca-
dosy proporcionalesalos mismos paraladebidainformacion
al publico consumidor. Esos acuerdos deberaninscribirse en
las oficinas nacionales competentesy respetar lasnormas so-
bre practicas comerciales y promocién de la competencia.

Secretaria General de la Comunidad Andina

En cualquier caso, no se prohibira laimportacion de un pro-
ducto oservicio que se encuentre enla situacion descritaenel
primer parrafo de este articulo, cuando la marcano esté siendo
utilizada en el territorio del paisimportador, seguinlo dispuesto
enel primer parrafo delarticulo 166, salvo que el titular de dicha
marca demuestre ante la oficina nacional competente, quela
no utilizacion de lamarca obedece a causasjustificadas.

Articulo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geo-
grafico, no podra comercializarse el producto sin indicarse
enéste, enformavisibley claramente legible, el lugar de fabri-
caciéondel producto.

CAPITULO IV
DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS

Articulo161.- Unregistro de marca concedido o entramite de
registro podra ser transferido por acto entre vivos o por via
sucesoria, con o sinlaempresa a la cual pertenece.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda
transferencia del registro de marca. La falta de registro oca-
sionard que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos delregistro, la transferencia deberd constar por es-
crito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de
unatransferencia. No obstante, la oficina nacional competen-
te podrd denegar dicho registro, si la transferencia acarreara
riesgo de confusion.

Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en tramite
deregistro podradar licenciaauno o mas terceros para la ex-
plotacién de lamarcarespectiva.

Secretaria General de la Comunidad Andina (113
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Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda
licenciadeusodelamarca. Lafalta deregistro ocasionard que
lalicencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos delregistro, la licencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de
unalicencia.

Articulo163.- Laautoridad nacional competente noregistrara
los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas
gue no se ajusten alas disposiciones del Régimen Comun de
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Pa-
tentes, Licencias y Regalias, o a las disposiciones comunita-
rias y nacionales sobre practicas comerciales restrictivas de
lalibre competencia.

Articulo 164.- En caso exista algun cambio respecto al nom-
bre odirecciondeltitular delregistro de marca durante el pla-
zo de vigencia de lalicencia, el titular del registro debera in-
formarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario,
cualquier notificacién realizada conforme a los datos que fi-
guren en el registro, se reputara valida.

CAPITULOV
DE LA CANCELACION DEL REGISTRO

Articulo165.- La oficina nacional competente cancelara el regis-
tro de una marcaasolicitud de persona interesada, cuando sin
motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos
uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello durante los tres aios con-
secutivos precedentesalafechaenqueseinicielaaccidondecan-
celacién.Lacancelaciéondeunregistro por faltade usodelamar-
catambién podrasolicitarse como defensaenun procedimiento
de oposicidninterpuestos conbase enlamarcano usada.

Secretaria General de la Comunidad Andina

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podrainiciar-
se laaccidn de cancelacion antes de transcurridos tres afos
contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
gue agote el procedimiento de registro de la marca respecti-
va en la viaadministrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sélo afectaraaunocoa
algunos delos productos o servicios paralos cuales estuviese
registradalamarca, se ordenard unareducciénolimitaciéonde
lalistadelos productos o servicios comprendidos en el regis-
tro delamarca, eliminando aquéllos respecto delos cualesla
marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuentala
identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre
que la falta de uso se debid, entre otros, a fuerza mayor o ca-
so fortuito.

Articulo 166.- Se entenderd que una marca se encuentraen
uso cuando los productos o servicios que ella distingue han
sido puestos enelcomercio o se encuentran disponiblesenel
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que nor-
malmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de
los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectUa sucomercializacién en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde cual-
quiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el pa-
rrafo anterior.

Eluso de unamarcaenmodo tal que difieradelaformaenque
fue registrada sélo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su cardcter distintivo, no motivara la cancelacién del
registro por falta de uso, ni disminuira la proteccién que co-
rrespondaalamarca.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca co-
rrespondera al titular del registro.

Eluso de la marca podra demostrarse mediante facturas co-
merciales, documentos contables o certificaciones de audi-
toria que demuestren la regularidad y la cantidad de la co-
mercializacion de las mercancias identificadas con la marca,
entre otros.

Articulo 168.- La persona gue obtenga una resolucién favo-
rable tendra derecho preferente al registro. Dicho derecho
podrd invocarse a partir de la presentaciéon de la solicitud de
cancelacion, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la
fecha en que laresolucién de cancelacién quede firmeenla
viaadministrativa.

Articulo 169.- La oficina nacional competente, decretara de
oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelacion del
registro de unamarca o lalimitacién de su alcance cuando su
titular hubiese provocado o tolerado que ella se conviertaen
un signo comun o genérico para identificar o designar uno o
varios de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada.

Se entenderd que unamarca se ha convertido en un signo co-
mun o genérico cuando en los medios comerciales y para el
publico dicha marcahaya perdido su caracter distintivocomo
indicacion de procedencia empresarial del producto o servi-
cioal cual se aplica. Para estos efectos deberan concurrir los
siguientes hechos conrelacion aesa marca:

a) lanecesidad que tuvieran los competidores de usar el sig-
no para poder desarrollar sus actividades por no existir otro
nombre o signo adecuado para designar o identificar en el
comercio al producto o servicio respectivo;

Secretaria General dela Comunidad Andina

b) el uso generalizado de la marca por el publicoy enlos me-
dios comerciales como signo comun o genérico del producto
oserviciorespectivo;y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el publico
de que la marca significa una procedencia empresarial de-
terminada.

Articulo170.- Recibidauna solicitud de cancelacion, la oficina
nacional competente notificara al titular de lamarcaregistra-
daparaque dentro del plazo de sesenta dias habiles contados
apartirdelanotificacion,hagavalerlos alegatosy las pruebas
gue estime convenientes.

Vencidoslos plazos alos que se refiere este articulo, la oficina
nacional competente decidira sobre la cancelacién o no del
registro de la marca, lo cual notificara a las partes, mediante
resolucion.

CAPITULO VI
DE LA RENUNCIA AL REGISTRO

Articulo 171.- El titular de un registro de marca podra renun-
ciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando larenuncia fuese parcial, ella abarcara los productos
o servicios objeto delarenuncia.

No se admitira la renuncia sisobre la marca existen embargos
o derechos reales de garantia inscritos en la oficina nacional
competente, salvo que exista consentimiento expreso de los
titulares de dichos derechos.

Larenunciaalregistrodelamarcasurtird efectosapartirde su
inscripcidon ante la oficina nacional competente.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

CAPITULOVII
DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Articulo172.- La autoridad nacional competente decretara
de oficio oasolicitud de cualquier personay en cualquier mo-
mento, lanulidad absoluta de unregistro de marca cuando se
hubiese concedido en contravencién conlo dispuesto en los
articulos 134 primer parrafo y 135.

Laautoridad nacional competente decretard de oficiooaso-
licitud de cualquier persona, la nulidad relativa de unregistro
de marca cuando se hubiese concedido en contravencidon de
lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efec-
tuado de malafe. Estaaccién prescribird alos cinco afios con-
tados desde la fecha de concesién del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran co-
rresponder por daflos y perjuicios conforme a la legislacion
interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por
causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de
resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sdélo se aplicaraauno o a al-
gunos de los productos o servicios para los cuales la marca
fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para esos
productos o servicios, y se eliminardn del registro de lamarca.

Articulo173.- Serande aplicacion al presente Capitulo las dis-
posiciones del articulo 78.

Secretaria General de la Comunidad Andina

CAPITULO VIII
DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

Articulo 174.- El registro de la marca caducara de pleno de-
recho si el titular o quien tuviera legitimo interés no solicita la
renovacion dentro del término legal, incluido el periodo de
gracia, de acuerdo conlo establecido enlapresente Decision.

Asimismo, serd causal de caducidad la falta de pago de las
tasas, enlos términos que determine la legislacion nacional
del Pais Miembro.

TiTULO VII

Articulo 175.- Los Paises Miembros podran registrar como
marca los lemas comerciales, de conformidad con sus res-
pectivas legislaciones nacionales.

Se entiende porlemacomercial la palabra, frase o leyenda uti-
lizada como complemento de una marca.

Articulo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial
debera especificarlamarcasolicitada o registrada conlacual
seusara.

Articulo 177.- No podran registrarse lemas comerciales que
contenganalusiones a productos o marcas similares o expre-
siones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Secretaria General de laComunidad Andina | 119
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Articulo178.- Un lema comercial debera ser transferido con-
juntamente con el signo marcario al cual se asociay suvigen-
ciaestarasujetaaladelsigno.

Articulo179.- Serdn aplicables a este Titulo, en lo pertinente,
las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de la presente
Decision.

TITULO VIII

Articulo 180.- Se entenderd por marca colectiva todo signo
que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracte-
ristica comun de productos o servicios pertenecientes aem-
presas diferentes y que lo utilicen bajo el control de untitular.

Articulo 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes,
prestadores de servicios, organizaciones o grupos de perso-
nas, legalmente establecidos, podran solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir en el mercado los productos
o servicios de sus integrantes.

Articulo 182.- La solicitud de registro debera indicar que se
trata de unamarca colectiva e iracompafada de:

a) copiadelos estatutos delaasociacion, organizacién o gru-
po de personas que solicite el registro de la marca colectiva;

b) lalista deintegrantes;y,

c) laindicacion delas condiciones y la forma cémo la marca
colectiva debe utilizarse enlos productos o servicios.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, laasociacion,
organizacién o grupo de personas deberd informar a la ofici-
na nacional competente cualquier cambio que se produzca
encualquieradelosdocumentos a que hacereferenciael pre-
sentearticulo.

Articulo183.- Lamarca colectiva podra ser transferida o licen-
ciada de conformidad con lo previsto en las normas internas
delaasociacion, organizacién o grupo de personas.

Lastransferenciasy licencias deberdn serinscritasante la ofi-
cina nacional competente para que surtan efectos frente a
terceros.

Articulo 184.- Seran aplicables a este Titulo, enlo pertinente,
las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de la presente
Decision.

TITULOIX

Articulo185.- Se entendera por marcade certificaciéonunsig-
no destinado aseraplicado a productos o servicios cuya cali-
dad u otras caracteristicas han sido certificadas por el titular
delamarca.

Articulo 186.- Podra ser titular de una marca de certificacion
unaempresa o institucion, de derecho privado o publicooun
organismo estatal, regional ointernacional.

Articulo187.- Conlasolicitud de registro de unamarcade cer-
tificacion deberd acompanarse el reglamento de uso de la
marca que indique los productos o servicios que podran ser
objeto de certificacion por sutitular; defina las caracteristicas

Secretaria General dela Comunidad Andina
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garantizadas por la presencia delamarca;y describalamane-
raenquese ejercerael control de tales caracteristicasantesy
después de autorizarse el uso de lamarca.

Elreglamento de uso se inscribird junto con la marca.

Toda modificacidon de las reglas de uso de la marca de certifi-
caciondeberaser puestaen conocimiento de la oficina nacio-
nal competente. La modificacion de las reglas de uso surtird
efectos frente a terceros a partir de suinscripcion en el regis-
tro correspondiente.

Articulo 188.- El titular de una marca de certificacion podra
autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servi-
cio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de
uso delamarca.

La marca de certificacién no podra usarse en relacién con
productos o servicios producidos, prestados o comercializa-
dos por el propio titular de lamarca.

Articulo 189.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente,
las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de la presente
Decision.

TITULO X

Articulo190.- Se entendera por nombre comercial cualquier
signo que identifique a una actividad econdémica, a unaem-
presa, o aun establecimiento mercantil.

Unaempresa o establecimiento podra tener mas de unnom-
bre comercial. Puede constituir nombre comercial deunaem-

Secretaria General dela Comunidad Andina

presa o establecimiento, entre otros, sudenominacién social,
razén social u otra designacioén inscrita en un registro de per-
sonas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales sonindependientes de las denomi-
naciones orazones sociales de las personas juridicas, pudien-
do ambas coexistir.

Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comer-
cial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina
cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la
empresa o del establecimiento que lo usa.

Articulo192.- Eltitular de unnombre comercial podraimpedir
acualquiertercerousarenelcomerciounsignodistintivoidén-
tico o similar, cuando ello pudiere causar confusiéon ounriesgo
de asociacion con laempresa del titular o con sus productos o
servicios. Enel caso de nombres comerciales notoriamente co-
nocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econdmi-
coocomercialinjusto, o implicaraunaprovechamiento injusto
del prestigio delnombre o de laempresa del titular.

Serdaplicable alnombre comercial lo dispuesto enlos articu-
los 155,156,157 y 158 en cuanto corresponda.

Articulo 193.- Conforme a la legislacién interna de cada Pais
Miembro, el titular de un nombre comercial podra registrarlo
o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro
o depdsito tendra caracter declarativo. El derecho a suuso
exclusivo solamente se adquirird enlos términos previstos en
elarticulo191.

Articulo 194.- No podra registrarse como nombre comer-
cialunssigno que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes:

Secretaria General de la Comunidad Andina
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a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contra-
rioalamoral o al orden publico;

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusiéon en los
medios comerciales o en el publico sobre laidentidad, la na-
turaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro as-
pecto de laempresa o establecimiento designado con ese
nombre;

¢) cuando su uso sea susceptible de causar confusién en los
medios comerciales o en el publico sobre la procedenciaem-
presarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o
servicios que laempresa produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nomlbre comer-
cial anterior.

Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional
competente examinarasi el nombre comercial contravienelo
dispuestoenelarticulo anterior. Los Paises Miembros podran
exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasi-
ficacion de productos y servicios utilizadas para las marcas.

Articulo196.- En caso de registro del nombre comercial, éste
tendrd unaduracionde diez afios contados a partirdelafecha
de suregistro o depdsito, renovables por periodos iguales.

Articulo 197.- El titular de un registro de nombre comercial
podra renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia
alregistro del nombre comercial surtird efectos a partir de su
inscripcion ante la oficina nacional competente.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo 198.- Larenovacion del registro de un nombre co-
mercial deberd solicitarse ante la oficina nacional competen-
te, dentro delos seis meses anteriores a la fecha de su expira-
cion. No obstante, el titular del nombre comercial gozara de
un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fe-
cha de vencimiento del registro para solicitar su renovacion,
acompafando los comprobantes de pago de las tasas esta-
blecidas en las normas internas de los Paises Miembros, pa-
gando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso.
Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial
mantendra su plena vigencia.

A efectos delarenovacion las oficinas nacionales competen-
tes podrdn exigir prueba de uso delnombre comercial confor-
me a sus normas nacionales. Entodo caso el registro se efec-
tuard enlos mismos términos del registro original.

Articulo199.- Latransferencia de unnombre comercial regis-
trado o depositado se inscribird ante la oficina nacional com-
petente de acuerdo con el procedimiento aplicablealatrans-
ferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengarala
misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre
comercial sélo podrd efectuarse conjuntamente conladela
empresa o establecimiento con el cual se venia usando.

Elnombre comercial podrd ser objeto de licencia. Cuando lo
prevean las normas nacionales, dichalicencia podraser regis-
trada ante la oficina nacional competente.

TITULOXI

Articulo 200.- Laprotecciony depdsito delos rétulos o ense-
fas seregird por las disposiciones relativas alnombre comer-
cial, conforme alas normas nacionales de cada Pais Miembro.

Secretaria General de laComunidad Andina | 125

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial



o)
[a)]
<
<
a
=
[¢]
O
o)
2
<
i}
=
.
<
2
=
O
w
—
w
=
P4
[a)]
<
[a)]
o
a
o
44
a
z
w
2]
<
4
[a)
z
<
[}
w
z
©)
@
O
¥}
[a)

126

DECISION ANDINA

TITULO XII

CAPITULOI
DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Articulo 201.- Se entendera por denominaciénde origen,una
indicacion geografica constituida porladenominaciéndeun
pais, de unaregién o de un lugar determinado, o constituida
por una denominacion que sin ser la de un pais, una regién o
un lugar determinado se refiere a una zona geografica de-
terminada, utilizada para designar un producto originario de
ellosy cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se de-
ban exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual
se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Articulo 202.- No podrdn ser declaradas como denominacio-
nes de origen, aquellas que:

a) no se ajusten ala definicion contenida en el articulo 207,

b) seanindicaciones comunes o genéricas para distinguir el
producto de que se trate, entendiéndose por ello las consi-
deradas como tales tanto por los conocedores de la materia
como por el publicoengeneral;

c) sean contrarias alas buenas costumbres o al orden publi-
CO; 0,

d) puedaninduciraerroral publico sobre la procedencia geo-
grafica, la naturaleza, el modo de fabricacién, o la calidad, re-
putacién u otras caracteristicas de los respectivos productos.

Articulo 203.- La declaracién de proteccién de una denomi-
nacion de origen se hara de oficio o a peticion de quienes de-

Secretaria General dela Comunidad Andina

muestren tener legitimo interés, entendiéndose por tales, las
personas naturales ojuridicas que directamente se dediquen
ala extraccion, produccién o elaboracion del producto o los
productos que se pretendan amparar con la denominacion
de origen, asi como las asociaciones de productores. Las au-
toridades estatales, departamentales, provinciales o munici-
pales también se consideraran interesadas, cuando se trate
de denominaciones de origen de sus respectivas circunscrip-
ciones.

Articulo 204.- La solicitud de declaracién de protecciéon de
unadenominacion de origen se hara por escrito antela oficina
nacional competente, debiendo indicar:

a)nombre, domicilio, residenciay nacionalidad del o los solici-
tantes, asicomo la demostracion de sulegitimointerés;

b) ladenominacién de origen objeto de la declaracion;

¢) la zona geografica delimitada de produccioén, extraccion
o elaboracién del producto que se designa con la denomina-
cidndeorigen;

d) los productos designados por la denominacion de origen; y,

e) unaresefa de las calidades, reputacion u otras caracteris-
ticas esenciales de los productos designados por la denomi-
naciénde origen.

Articulo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional com-
petente analizara, dentro delostreinta dias siguientes, sicum-
ple conlosrequisitos previstos en el presente Titulo y los esta-
blecidos porlaslegislacionesinternas delos Paises Miembros,
siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al exa-
men de formade lamarca, enlo que fuera pertinente.
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Articulo 206.- Lavigenciadeladeclaraciéon de proteccionde
unadenominacion de origen, estara determinada por la sub-
sistencia de las condiciones que la motivaron, ajuicio de la
oficina nacional competente. Dicha oficina podra declarar el
término de suvigenciasitales condiciones no se mantuvieran.
No obstante, los interesados podran solicitarla nuevamente
cuando consideren que se hanrestituido las condiciones pa-
ra su proteccion, sin perjuicio de los recursos administrativos
previstos enlaslegislacionesinternas delos Paises Miembros.

La declaracion de proteccién de la denominacion de origen
podra ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie
cualquiera de los elementos referidos en el articulo 204. La
modificacion se sujetard al procedimiento previsto parala de-
claracion de proteccién, en cuanto corresponda.

Articulo 207.- La autorizacion de uso de una denominacion
de origen protegida debera ser solicitada por las personas
que:

a) directamente se dediquen a la extraccién, produccion o
elaboracion de los productos distinguidos por la denomina-
ciondeorigen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geografica deli-
mitada segun la declaracion de proteccion;y,

c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas
nacionales competentes.

Articulo 208.- La oficina nacional competente podra otorgar
las autorizaciones de uso correspondientes. La autorizacion
de uso también podra ser concedida por las entidades pu-
blicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
denominaciones de origen, siasilo establecen las normas na-
cionales.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Articulo 209.- Cuando la autorizacion de uso sea competen-
ciadelaoficinanacional competente, ella serd otorgada o de-
negada en un lapso de quince dias contados a partir de la fe-
chade presentacion dela solicitud.

Articulo 210.- Laautorizacidon de uso de unadenominaciéonde
origen protegida tendra una duracién de diez anos, pudien-
do serrenovada por periodosiguales, de conformidad con el
procedimiento para la renovacion de marcas establecido en
la presente Decision.

Articulo 211.- La autorizaciéon de uso de una denominacion
de origen protegida, caducara si no se solicita su renovacion
dentro de los plazos previstos para la renovacion de marcas
delapresente Decision.

Delamisma forma, serd motivo de caducidad la falta de pago
delastasas, enlos términos que acuerde la legislacion nacio-
nal de cada Pais Miembro.

Articulo 212.- La utilizacién de denominaciones de origen
conrelacién alos productos naturales, agricolas, artesana-
lesoindustriales provenientes de los Paises Miembros, queda
reservada exclusivamente paralos productores, fabricantes
y artesanos que tengan sus establecimientos de produccion
odefabricaciéonenlalocalidad o region del Pais Miembro de-
signada o evocada por dicha denominacion.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autori-
zados a usar una denominacion de origen registrada podran
emplear junto con ella la expresion “DENOMINACION DE
ORIGEN?”.

Sonaplicables alasdenominaciones de origen protegidaslas
disposiciones de los Articulos 155,156,157 y 158, en cuanto
corresponda.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Articulo 213.- Las entidades publicas o privadas que repre-
senten alos beneficiarios de las denominaciones de origen,
o aquellas designadas al efecto, dispondran los mecanismos
gue permitan un control efectivo del uso de las denominacio-
nes de origen protegidas.

Articulo 214.- La proteccion de las denominaciones de origen
seinicia con la declaracion que al efecto emita la oficina na-
cional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree
confusidn, serd considerado unainfracciénal derecho de pro-
piedad industrial, objeto de sancidn, incluyendo los casos en
gue vengan acompafadas de indicaciones tales como géne-
ro, tipo, imitacién y otras similares que creen confusién en el
consumidor.

Articulo 215.- Los Paises Miembros prohibiranla utilizacion de
unadenominacion de origen que identifique vinos o bebidas
espirituosas para productos de ese género gue no sean ori-
ginarios del lugar designado por la denominacién de origen
en cuestion, incluso cuando se indique el verdadero origen
del producto o se utilice laindicacion geografica traducida o

3 4. o

acompanada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “esti-

[T

l0”, “imitacion” u otras analogas.

Los Paises Miembros no podran impedir el uso continuado y
similar de una denominacion de origen de otro pais, que iden-
tifigue vinos o bebidas espirituosas con relacién a productos
o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado
esa denominacioén de origen de manera continua para esos
mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio
del respectivo Pais Miembro durante 10 aflos como minimo
antesdel15de abril de1994, o de buenafe, antes de esafecha.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo 216.- La autoridad nacional competente podra de-
clarar,de oficio o apeticion de parte, lanulidad de la autoriza-
cidn de uso de una denominacion de origen protegida, si fue
concedida en contravencién ala presente Decision. Seran de
aplicacion, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nuli-
dad deregistro de marcas dela presente Decision.

Articulo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacio-
nal competente, cancelara la autorizacién de uso, cuando se
demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una ma-
nera gque no corresponde a lo indicado en la declaracién de
proteccion respectiva. Serdn de aplicacién, en lo que fuere
pertinente, las normas sobre cancelacién de registro de mar-
cas delapresente Decision.

Articulo 218.- Las oficinas nacionales competentes podran
reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro
Pais Miembro, cuando la solicitud la formulen sus producto-
res, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legitimo
interés o las autoridades publicas de los mismos.

Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen
debenhabersidodeclaradas comotales ensus paises de origen.

Articulo 219.- Tratdndose de denominaciones de origen oin-
dicaciones geograficas protegidas enterceros paises, las ofi-
cinas nacionales competentes podran reconocer la protec-
cion, siempre que ello esté previsto en algin convenio del cual
el Pais Miembro sea parte. Para solicitar dicha proteccién, las
denominaciones de origen deben haber sido declaradas co-
mo tales en sus paises de origen.

Articulo 220.- Las denominaciones de origen protegidas con-
formealo previsto enla presente Decision, no serdn considera-
das comunes o genéricas para distinguir el producto que de-
signan, mientras subsista dicha proteccion en el pais de origen.
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CAPITULOII
DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Articulo 221.- Se entenderd por indicacién de procedenciaun
nombre, expresidn, imagen o signo que designe o evogue un
pais, regioén, localidad o lugar determinado.

Articulo 222.- Unaindicacion de procedencia no podra usar-
se en el comercio en relaciéon con un producto o un servicio,
cuando fuese falsa o engafosa con respecto a su origen o
cuando su uso pudierainducir al publico a confusién conres-
pecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra carac-
teristica del producto o servicio.

Aefectosdelodispuesto en el parrafo anterior,también cons-
tituye uso de unaindicacion geograficaen el comercio el que
se hiciera enla publicidad y en cualquier documentacién co-
mercial relativa a la venta, exposicién u oferta de productos
O servicios.

Articulo 223.- Toda persona podrd indicar su nombre o su
domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuan-
do éstos provinieran de un pais diferente, siempre que se
presente acompanado de laindicacidn precisa, en caracte-
res suficientemente destacados, del pais o lugar de fabrica-
cién o de producciéndelos productos o de otraindicacion
suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero
origen de los mismos.

Secretaria General de la Comunidad Andina

TITULO XIII

Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente
conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais
Miembro por el sector pertinente, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 225.-Unsigno distintivo notoriamente conocido se-
ra protegido contra su uso y registro no autorizado confor-
me a este Titulo, sin perjuicio de las demas disposiciones de
esta Decision que fuesen aplicables y de las normas para la
proteccién contrala competencia desleal del Pais Miembro.

Articulo 226.- Constituird uso no autorizado del signo distinti-
vo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o
enuna parte esencial, o unareproduccién, imitacion, traduc-
ciéon o transliteracion del signo, susceptibles de crear confu-
sidn, enrelacion con establecimientos, actividades, produc-
tos o serviciosidénticos o similares alos que se aplique.

También constituird uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o
en una parte esencial, o de una reproduccioén, imitacioén, tra-
duccidn o transliteracién del signo, aun respecto de estable-
cimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los
que se aplicael signo notoriamente conocido, o parafines no
comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos
siguientes:

a) riesgo de confusidon o de asociacion con el titular del signo, o
consus establecimientos, actividades, productos o servicios;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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b) dafo econdmico o comercial injusto al titular del signo por
razéon de unadiluciéndela fuerza distintiva o del valor comer-
cial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del
signo.

Eluso podra verificarse através de cualquier medio de comu-
nicacion, incluyendo los electrdnicos.

Articulo 227.- Serd de aplicacidonal presente Titulo lo estable-
cidoenelliteral h) del articulo 136, asi como lo dispuesto en el
articulo 155, literalese) y f).

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo dis-
tintivo, se tomara en consideracién entre otros, los siguientes
factores:

a) elgrado de suconocimiento entrelos miembros del sector
pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;

b) la duraciéon, amplitud y extensién geografica de su utiliza-
cion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;

c) laduracion, amplitud y extension geografica de su promo-
cion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la
publicidad y la presentacién en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o
delaactividadalos que seaplique;

d) el valor detodainversion efectuada para promoverlo, o pa-
rapromover el establecimiento, actividad, productos o servi-
ciosalosqueseaplique;

e) las cifras de ventas y deingresos de la empresa titular en
lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tantoen el

Secretaria General de la Comunidad Andina

plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se
pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obte-
ner una franquicia o licencia del signo en determinado terri-
torio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais
Miembro en que se busca proteccion;

) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud
deregistro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el ex-
tranjero.

Articulo 229.- No se negara la calidad de notorio a un signo
por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trdmite de registro en el Pais Miem-
bro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando paradistinguir pro-
ductos o servicios, o para identificar actividades o estableci-
mientos en el Pais Miembro; o,

c) no seanotoriamente conocido en el extranjero.
Articulo 230.- Se considerardan como sectores pertinentes de

referencia para determinar la notoriedad de un signo distinti-
Vo, entre otros, los siguientes:

Secretaria General dela Comunidad Andina
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a) los consumidores reales o potenciales del tipo de produc-
tos oservicios alos que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucion
o comercializaciondeltipo de productos o serviciosalos que
seaplique; o,

¢) los circulos empresariales que actuan en giros relativos al
tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios alos
quese aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara
gue sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referi-
dosenlos literales anteriores.

Articulo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente
conocido tendra accién para prohibir su uso a tercerosy a
ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y
medidas que correspondan. Asimismo el titular podrd impe-
dir a cualquier tercerorealizar conrespecto al signo los actos
indicados en el articulo 155, siendo aplicables las limitaciones
previstas enlosarticulos157 y 158.

Articulo 232.- La accién contra un uso no autorizado de un
signo distintivo notoriamente conocido prescribird alos cinco
afos contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo
conocimiento detal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de
mala fe, en cuyo caso no prescribira la accién. Esta accién no
afectardla que pudiera corresponder por dafios y perjuicios
conforme al derecho comun.

Articulo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente co-
nocido se hubieseinscritoindebidamente en el Pais Miembro
como parte de un nombre de dominio o de una direccion de
correo electrénico poruntercero no autorizado, a pedido del
titular olegitimo poseedor de ese signo laautoridad nacional
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competente ordenara la cancelacion o la modificacion de la
inscripcion del nombre de dominio o direcciéonde correo elec-
trénico, siempre que el uso de ese nombre o direccidn fuese
susceptible deteneralguno delos efectos mencionadosenel
primery segundo parrafos del articulo 226.

Articulo 234.- Al resolver sobre una accion relativa al uso no
autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la
autoridad nacional competente tendra en cuentalabuenao
malafe delas partes enlaadopciény utilizacion de ese signo.

Articulo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de
cancelacion previstas en los articulos 165 y 169, en caso que
las normas nacionales asi lo dispongan, la oficina nacional
competente cancelard el registro de unamarca, a peticion del
titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que
hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo conlalegis-
lacion vigente, almomento de solicitarse el registro.

Articulo 236.- Seran aplicables al presente Titulo las dispo-
siciones contenidas en la presente Decisién, en lo que fuere
pertinente.

TITULO XIV

Articulo 237.- Cuando una patente o unregistro de disefio in-
dustrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia
derecho aobtenerlo, 0 enperjuicio de otra persona que tam-
biéntuviesetal derecho, lapersona afectada podrareivindi-
carlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que
le sea transferida la solicitud en tramite o el derecho conce-
dido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular
del derecho.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION ANDINA

Cuandounregistro de marcase hubiese solicitado u obtenido
en perjuicio de otra persona que tambiéntuviese tal derecho,
la persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad na-
cionalcompetente pidiendo que se le reconozca como coso-
licitante o cotitular del derecho.

Silalegislacioninternadel Pais Miembro lo permite, enla mis-
ma accion dereivindicacion podra demandarse laindemniza-
cion de dafosy perijuicios.

Esta accioén prescribe a los cuatro afos contados desde la
fecha de concesion del derecho o alos dos aflos contados
desde que el objeto de proteccion hubiera comenzado a ex-
plotarse o usarse en el pais por quien obtuvo el derecho, apli-
candose el plazo que expire antes. No prescribira la accion si
quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de malafe.

TITULO XV

CAPITULOI
DE LOS DERECHOS DEL TITULAR

Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de
esta Decision podra entablar accidn ante la autoridad nacio-
nal competente contra cualquier persona que infrinja su de-
recho. También podra actuar contra quien ejecute actos que
manifiesten lainminencia de unainfraccion.

Silalegislaciéninterna del Pais Miembro lo permite, la autori-
dad nacional competente podrdiniciar de oficio, las acciones
por infraccién previstas en dicha legislacion.

Encasodecotitularidad de un derecho, cualquiera de los coti-
tulares podraentablarlaaccién contraunainfraccionsin, que
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sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo
en contrario entre los cotitulares.

Articulo 239.- El titular de una patente tendrd derecho a ejer-
cer accionjudicial por dafios y perjuicios por el uso no au-
torizado de lainvencién o del modelo de utilidad durante
el periodo comprendido entre la fecha en que adquiera ca-
racter publicoy pueda ser consultada la solicitud respectiva
y la fecha de concesién de la patente. El resarcimiento sélo
procederd con respecto a la materia cubierta por la patente
concedida, y se calculard en funcion de la explotacion efec-
tivamente realizada por el demandado durante el periodo
mencionado.

Articulo 240.-Enlos casos enlos que se alegue unainfraccion
auna patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener
un producto, corresponderd al demandado en cuestién pro-
bar que el procedimiento que ha empleado para obtener el
producto es diferente del procedimiento protegido por la pa-
tente cuya infraccion se alegue. A estos efectos se presume,
salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico pro-
ducido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido
obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es
nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idénti-
co haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular
de la patente de éste no puede establecer mediante esfuer-
zos razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente
utilizado.

En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en
cuentalos intereses legitimos del demandado o denunciado
encuanto alaproteccién de sus secretos empresariales.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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Articulo 241.- El demandante o denunciante podra solicitar
ala autoridad nacional competente que se ordenen, entre
otras, una o masdelas siguientes medidas:

a) el cese delos actos que constituyen lainfraccion;
b) laindemnizacion de dafios y perjuicios;

c)elretirodeloscircuitos comerciales de los productos resul-
tantesdelainfraccion,incluyendo los envases, embalajes, eti-
quetas, material impreso o de publicidad u otros materiales,
asi como los materiales y medios que sirvieran predominan-
temente para cometer lainfraccion;

d) la prohibicién de laimportacion o de la exportacion de los
productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e) laadjudicacién en propiedad de los productos, materiales
o medios referidos en el literal ¢), en cuyo caso el valor de los
bienes se imputara al importe de laindemnizacién de dafios
Y perjuicios;

f) laadopcién de las medidas necesarias para evitar la con-
tinuacion o la repeticion de lainfraccién, incluyendo la des-
trucciondelos productos, materiales o medios referidosenel
literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento
deldemandado o denunciado; o,

9) la publicacion de la sentencia condenatoria y su notifica-
cidnalas personasinteresadas, a costa del infractor.

Tratdndose de productos que ostenten una marcafalsa, la su-
presion o remocion de la marca deberd acompanarse de ac-
ciones encaminadas aimpedir gue se introduzcan esos pro-
ductos en el comercio. Asimismo, no se permitird que esos
productos seanreexportadosenelmismo estado, nique sean
sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Quedaran exceptuados los casos debidamente calificados
por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con
la autorizacién expresa del titular de la marca.

Articulo 242.- Los Paises Miembros podran disponer que, sal-
VO que resulte desproporcionado con la gravedad de lain-
fraccion, las autoridades judiciales puedan ordenar al infrac-
tor queinforme al titular del derecho sobre laidentidad delos
terceros que hayan participado en la produccién y distribu-
cidndelosbienesoserviciosinfractores,y sobre sus circuitos
dedistribucion.

Articulo 243.- Para efectos de calcular laindemnizacién de
dafnosy perjuicios se tomara en cuenta, entre otros, los crite-
rios siguientes:

a) el dafio emergentey el lucro cesante sufrido por el titular
del derecho como consecuenciade lainfraccion;

b) elmonto delos beneficios obtenidos por el infractor como
resultado delos actos de infraccion; o,

c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de
una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comer-
cialdelderechoinfringidoy laslicencias contractuales que ya
se hubieran concedido.

Articulo 244.- La accién por infraccion prescribird a los dos
afos contados desde la fecha en que el titular tuvo conoci-
miento delainfracciénoentodo caso,alos cinco aflos conta-
dos desde que se cometid lainfraccion por Ultima vez.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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CAPITULOII
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Articulo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acciéon por in-
fraccion podra pedir alaautoridad nacional competente que
ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de im-
pedir la comisiéon de la infraccidn, evitar sus consecuencias,
obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la
accion o el resarcimiento de los dafosy perjuicios.

Las medidas cautelares podran pedirse antes de iniciar laac-
cidn, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Articulo 246.- Podran ordenarse, entre otras, las siguientes
medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta
infraccion;

b) elretiro de los circuitos comerciales de los productos resul-
tantes de la presuntainfraccién, incluyendo los envases, em-
balajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran
predominantemente para cometer lainfraccion;

c) lasuspension de laimportacion o de la exportacion de los
productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) la constitucion por el presunto infractor de una garantia
suficiente;y,

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o
denunciado cuando fuese necesario para evitar la continua-
cidonorepeticion de la presuntainfraccion.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Silanorma nacional del Pais Miembro lo permite, la autoridad
nacional competente podrd ordenar de oficio, la aplicaciéon
de medidas cautelares.

Articulo 247.- Una medida cautelar sélo se ordenard cuando
quienla pidaacredite sulegitimacion paraactuar, la existencia
delderechoinfringidoy presente pruebas que permitan pre-
sumir razonablemente la comisién de la infraccién o su inmi-
nencia. Laautoridad nacional competente podra requerir que
quien pida la medida otorgue caucién o garantia suficientes
antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos de-
terminados deberd suministrar las informaciones necesarias
y una descripcion suficientemente detalladay precisa para
gue los productos presuntamente infractores puedan ser
identificados.

Articulo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cau-
telar sin intervenciéon de la otra parte, ella se notificard a la
parte afectada inmediatamente después de la ejecucion. La
parte afectada podrarecurrir ante laautoridad nacional com-
petente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar eje-
cutadasinintervenciondelaotraparte quedarasin efectode
pleno derecho sila accion de infraccion no se iniciara dentro
de los diez dias siguientes contados desde la ejecucion dela
medida.

La autoridad nacional competente podra modificar, revocar
o confirmar la medida cautelar.

Articulo 249.- Las medidas cautelares se aplicaran sobre los
productosresultantes delapresuntainfracciony delos mate-
riales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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CAPITULOIII
DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA

Articulo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera
motivos fundados para suponer que se va arealizar laimpor-
tacionolaexportacion de productos que infringen ese regis-
tro, podra solicitar a la autoridad nacional competente sus-
pender esaoperacidnaduanera. Sonaplicablesaesasolicitud
y alaorden que dicte esa autoridad las condiciones y garan-
tias que establezcan las normas internas del Pais Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberd su-
ministrar a la autoridad nacional competente lainformacion
necesariay unadescripcion suficientemente detalladay pre-
cisa de los productos objeto de la presunta infraccion para
gue puedan ser reconocidos.

Silalegislacioninterna del Pais Miembro lo permite, la autori-
dad nacional competente podra ordenar de oficio, la aplica-
cién de medidas en frontera.

Articulo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la
autoridad nacional competente permitira al titular de la mar-
ca participar en lainspeccién de las mercancias retenidas.
Igual derecho correspondera al importador o exportador de
las mercancias.

Alrealizar lainspeccion, la autoridad nacional competente
dispondra lo necesario para proteger la informaciéon confi-
dencial, enlo que fuese pertinente.

Articulo 252.- Cumplidaslas condicionesy garantiasaplicables,
la autoridad nacional competente ordenard o denegara la sus-
pension delaoperacidonaduaneray la notificard al solicitante.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Encasoqueseordenaralasuspension, la notificacionincluirdel
nombrey direcciéon del consignador, importador, exportador
y del consignatario de las mercancias, asi como la cantidad de
las mercancias objeto de la suspension. Asimismo, notificarala
suspensién alimportador o exportador de los productos.

Articulo 253.- Transcurridos diez dias habiles contados des-
de la fecha de notificacion de la suspension de la operacion
aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la accion
por infraccion, o sin que la autoridad nacional competente
hubiere prolongado lasuspension, lamedidaselevantardy se
procederd al despacho de las mercancias retenidas.

Articulo 254.- Iniciadalaaccion porinfraccion, la parte contra
quien obrd la medida podra recurrir a la autoridad nacional
competente. La autoridad nacional competente podra mo-
dificar, revocar o confirmar la suspension.

Articulo 255.- Una vez determinadalainfraccion, los produc-
tos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la auto-
ridad nacional competente, no podran ser reexportados ni
sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en
los casos debidamente calificados por la autoridad nacional
competente, o los que cuenten con la autorizacion expresa
deltitular delamarca.

Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al ti-
tular del derechoy areserva del derecho del demandado a
apelarante unaautoridad judicial, laautoridad nacional com-
petente podra ordenarladestruccion o decomiso de lasmer-
cancias infractoras.

Articulo 256.- Quedan excluidas de la aplicacion de las disposi-
cionesdel presente capitulolas cantidades pequefas de mercan-
ciasquenotengan caracter comercial y formen parte delequipaje
personal delos viajeros o se envien en pequefas partidas.
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CAPITULO IV
DE LAS MEDIDAS PENALES

Articulo 257.- Los Paises Miembros estableceran procedi-
mientos y sanciones penales para los casos de falsificacion
demarcas.

TITULO XVI

CAPITULOI
DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado ala
propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que
sea contrarioalos usosy practicas honestos.

Articulo 259.- Constituyenactos de competencia desleal vin-
culados alapropiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o
laactividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capa-
ces de desacreditar el establecimiento, los productos olaac-
tividad industrial o comercial de un competidor; o,

¢) lasindicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejerci-
cio del comercio, pudiereninducir al publico a error sobre la
naturaleza, elmodo de fabricacion, las caracteristicas, la apti-
tud enelempleo olacantidad de los productos.

146 | Secretaria General de laComunidad Andina

CAPITULOII
DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Articulo 260.- Se considerard como secreto empresarial cual-
quier informacion no divulgada que una persona natural o ju-
ridicalegitimamente posea, que pueda usarse enalgunaacti-
vidad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible
de transmitirse auntercero, enla medida que dicha informa-
cidnsea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configu-
raciény reunién precisa de sus componentes, no sea gene-
ralmente conocida ni facilmente accesible por quienes se
encuentran en los circulos que normalmente manejan lain-
formacidnrespectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta;y

¢) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su
legitimo poseedor para mantenerla secreta.

Lainformacidn de un secreto empresarial podra estar referi-
daalanaturaleza, caracteristicas o finalidades de los produc-
tos; alos métodos o procesos de produccion; o, alos medios
o formas de distribucién o comercializacién de productos o
prestacion de servicios.

Articulo 261.- Alos efectos de la presente Decision, no se con-
siderard como secreto empresarial aguella informacion que
deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial.

No se considerara que entra al dominio publico o que es di-
vulgada por disposicién legal, aquella informaciéon que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la
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DECISION ANDINA

posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias,
permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos
de autoridad.

Articulo 262.- Quien licitamente tenga control de un secreto
empresarial, estara protegido contra la divulgacion, adquisi-
cidn o uso de tal secreto de manera contraria a las practicas
leales de comercio por parte de terceros. Constituiran com-
petenciadesleal los siguientes actos realizados respectoaun
secreto empresarial:

a) explotar, sin autorizacién de su poseedor legitimo, un se-
creto empresarial al gue se ha tenido acceso con sujecion a
unaobligacién dereservaresultante de unarelacion contrac-
tual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sinautorizacién de su poseedor legi-
timo, el secreto empresarial referido en elinciso a) con dnimo
de obtener provecho propio o de untercero o de perjudicara
dicho poseedor;

¢) adquirirunsecreto empresarial por mediosilicitos o contra-
rios alos usos comerciales honestos;

d) explotar,comunicar o divulgar un secreto empresarial que
se haadquirido por los medios referidos en el inciso ¢);

e) explotar unsecreto empresarial que se ha obtenido de otra
persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo
comunicd adquirio el secreto por los medios referidos en el
inciso ¢), o que no tenia autorizacion de suposeedor legitimo
para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido con-
forme alinciso e), en provecho propio o de un tercero, o pa-
ra perjudicar al poseedor legitimo del secreto empresarial; o,

148 | Secretaria General dela Comunidad Andina

Un secreto empresarial se considerard adquirido por medios
contrarios alos usos comerciales honestos cuando la adqui-
sicidnresultara, entre otros, del espionaje industrial, elincum-
plimiento de un contrato u otra obligacion, el abuso de con-
fianza, lainfidencia, el incumplimiento deun deber de lealtad,
olainstigacionarealizar cualquiera de estos actos.

Articulo 263.- La proteccion del secreto empresarial perdu-
rard mientras existan las condiciones establecidas en el arti-
culo 260.

Articulo 264.- Quien posea legitimamente un secreto empre-
sarial podratransmitir o autorizar eluso a untercero. El terce-
ro autorizado tendra la obligacién de no divulgar el secreto
empresarial por ningiin medio, salvo pacto en contrario con
quien le transmitié o autorizd el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técni-
cos, asistencia técnica o provision de ingenieria basicao de
detalle, se podran establecer cldusulas de confidencialidad
para proteger los secretos empresariales alli contenidos,
siemprey cuando las mismas no sean contrarias alas normas
sobre libre competencia.

Articulo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo,
empleo, cargo, puesto, desemperfio de su profesidon orelacion
denegocios,tengaaccesoaunsecreto empresarial sobre cu-
ya confidencialidad se le haya prevenido, debera abstenerse
deusarloodivulgarlo, o derevelarlo sin causajustificaday sin
consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de
su usuario autorizado.

Articulo 266.- Los Paises Miembros, cuando exijan, como
condicién paraaprobar la comercializacién de productos far-
macéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan
nuevas entidades quimicas, la presentacion de datos de prue-
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bas u otros no divulgados cuya elaboracién suponga un es-
fuerzo considerable, protegeran esos datos contra todo uso
comercial desleal. Ademas, los Paises Miembros protegeran
esos datos contra toda divulgacion, excepto cuando sea ne-
cesario para proteger al publico, o salvo que se adopten me-
didas para garantizar la proteccion de los datos, contra todo
uso comercial desleal.

Los Paises Miembros podrantomar las medidas para garanti-
zar la proteccion consagrada en este articulo.

CAPITULOIII
DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

Articulo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra accién, quien
tenga legitimo interés podra pedir a la autoridad nacional
competente que se pronuncie sobre la licitud de algun ac-
to o practica comercial conforme a lo previsto en el presente
Titulo.

Articulo 268.- La accion por competencia desleal conforme
aeste Titulo prescribe a los dos aflos contados desde que se
cometid por Ultima vez el acto desleal, salvo que las normas
internas establezcan un plazo distinto.

Articulo 269.-Silalegislacioninternadel Pais Miembro lo per-
mite, la autoridad nacional competente podra iniciar, de ofi-
cio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha
legislacion.

Secretaria General dela Comunidad Andina

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 270.- Los Paises Miembros con el apoyo de la Secre-
taria General, implementaran un sistema informatico andino
sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada
unodeellos. Atal efecto, interconectaran sus respectivas ba-
ses de datos amas tardar el 31de diciembre del afio 2002.

Articulo 271.- Los Paises Miembros propenderan al estableci-
miento de mecanismos de difusién y divulgacion de la infor-
macioén tecnoldgica contenida en las patentes de invencion.

Articulo 272.- Los Paises Miembros procuraran celebrar entre
ellosacuerdosde cooperaciéntendientesal fortalecimientodela
capacidadinstitucional de las oficinas nacionales competentes.

Articulo 273.- Para los efectos de la presente Decisién, en-
tiéndase como Oficina Nacional Competente, al drgano ad-
ministrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competen-
te, al drgano designado al efecto por la legislacidon nacional
sobre lamateria.

Articulo 274.- La presente Decision entrard en vigencia el 1°
de diciembre de 2000.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 275.- De conformidad con la tercera disposicion
complementaria de la Decisién 391, la autoridad nacional
competente en materia de acceso a los recursos genéticos
y las oficinas nacionales competentes estableceran sistemas
deintercambio deinformacién sobre los contratos de acceso
autorizadosy derechos de propiedad intelectual concedidos
amas tardar el 31de diciembre de 2001.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no
comprendidos en la presente Decisién, serdn regulados por
las normas internas de los Paises Miembros.

Articulo 277.- Las oficinas nacionales competentes podran
establecer las tasas que consideren necesarias para la trami-
taciondelos procedimientos a que hacereferenciala presen-
te Decision.

Una veziniciadoslos trdmites ante la oficina nacional compe-
tente, las tasas no serdn reembolsables.

Articulo 278.- Los Paises Miembros, con miras a la consoli-
dacién de un sistema de administracion comunitaria, se
comprometen a garantizar la mejor aplicacion de las dispo-
siciones contenidas en la presente Decision. Asimismo, se
comprometen a fortalecer, propender a la autonomiay mo-
dernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas
y servicios de informacion relativos al estado de la técnica.

Las oficinas nacionales competentes enviaran lo antes posi-
ble a partir de su publicacion, las respectivas Gacetas o Bole-
tines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio,
alas oficinas nacionales competentes de los demas Paises
Miembros. Estas Gacetas o Boletines seran colocados para
consultadel publico enla oficina de destino.

Articulo 279.- Los Paises Miembros podran suscribir acuer-
dos de cooperacion en materia de propiedad industrial que
no vulneren la presente Decision, tales como el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes.

Articulo 280.- Cuando la legislacién interna de los Paises
Miembros asilo disponga, en caso de que se solicite una pa-
tente para un organismo genéticamente modificado (OGM)
y/o el proceso tecnoldgico para la producciéon del OGM, de-
berd presentar copia del documento que otorgue el permiso

Secretaria General dela Comunidad Andina

de laautoridad nacional competente en materia de biosegu-
ridad de cada Pais Miembro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial validamente
concedido de conformidad con la legislacion comunitaria ante-
rior ala presente Decisidn, se regira por las disposiciones aplica-
blesenlafechade suotorgamientosalvoenloqueserefierealos
plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad in-
dustrial preexistentes seadecuardnalo previsto en esta Decision.

Enlorelativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovacio-
nesy prorrogas se aplicaran las normas contenidas en esta
Decision.

Para el caso de procedimientos en tramite, la presente Deci-
sidnregirdenlasetapasgueaunno sehubiesencumplidoala
fecha de suentradaenvigencia.

SEGUNDA.- Los microorganismos seran patentables hasta
tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen
previsto en elapartado b) delarticulo 27, numeral 3del ADPIC.

Atal efecto, setendrdn en cuentalos compromisosasumidos
por los Paises Miembros en el ambito del Convenio sobre la
Diversidad Bioldgica.

TERCERA.- Amastardaral 31de diciembre de 2002y de con-
formidad con lo previsto en el articulo 278, las oficinas nacio-
nales competentes interconectaran sus bases de datos. A tal
efecto, la Secretaria General gestionara los recursos de coo-
peracioninternacional técnicay financiera.

Dadaenlaciudad de Lima, Peru, alos catorce dias delmesde
setiembre delafio dos mil.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

ACLARACION DEL SEGUNDO LA COMISIONDE LA
PARRAFO DEL ARTICULO 266 COMUNIDAD ANDINA,
DE LA DECISION 486

VISTOS: Los Articulos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena, y el
articulo 266 de la Decision 486; Yy,

CONSIDERANDO: Que, confechal14 de septiembre de 2000
la Comisidndela Comunidad Andinaaprobd la Decision 486,
gue contiene el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial;

Que, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
suscrito por la totalidad de los Estados miembros de la Or-
ganizaciéon Mundial de Comercio, establece la obligacion de
proteger, “contra todo uso comercial desleal”, los datos de
prueba que se presenten ante la autoridad sanitaria parares-
paldar las solicitudes de registro de productos farmacéuticos
o de productos quimicos agricolas;

DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL - TEXTO COMPILADO -
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Que, el segundo parrafo del articulo 266 de la Decision 486
establece que los Paises Miembros pueden tomar las medi-
das necesarias para garantizar la proteccion de los datos de
prueba;

Que, una de las formas que la comunidad internacional ha
adoptado para otorgar efectiva proteccién a estos datos de
pruebas esladeimpedir que terceros utilicen, durante un pe-
riodo de tiempo, esos mismos datos para obtener permisos
de comercializacion para productos farmacéuticos o quimi-
cos agricolas;
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DECISION

Que, resulta necesario precisar los alcances del segundo pa-
rrafo del articulo 266 de la Decisién 486, con el fin de que el
Pais Miembro que asilo considere, pueda establecer plazos
durante los cuales no autorizard a un tercero, sin el consenti-
miento de la persona que presentd previamente la informa-
cién, para gque comercialice un producto con base en dicha
informacion;

Que, como antecedente en el derecho comunitario, el articulo
79 dela Decision 344 también incluia, en este caso explicita-
mente, la posibilidad que los Paises Miembros establecieran
unplazo de exclusivacomo protecciénalos datos de prueba;

Que, conforme a lo previsto en la Sentencia del Proceso
7-Al-99, “sélo ala Comisidn, en su caracter de organismo
legislativo del cual emand la Decision aclarada, precisada
o interpretada, le corresponde, mediante la expedicién de
otra norma del mismo nivel y jerarquia, realizar la que se
conoce doctrinariamente con el nombre de “interpretacion
auténtica”, la cual por quedar consignada en una ley, parti-
cipa de las caracteristicas propias de ella, entre otras, la de
su generalidad”;

Que, enlamisma sentencia el Tribunal expresd que “en opor-
tunidades el legislador, en el marco de sus competencias le-
gislativas, expide normas que, por su caracter posterior, se
aplican de preferencia, modifican, derogan o interpretan nor-
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mas anteriores. En esta Ultima labor legislativa se trata de fi-
jar el contenido material de unaley que, a juicio del legisla-
dor, quedd oscura, o durante su vigencia ha sido objeto de
interpretaciones que le confieren un contenido diverso, pro-
duciendo, en oportunidades, deterioro de la certezajuridica
y de la finalidad perseguida por aquél, entendido éste, el le-
gislador, en sentido permanente, de suerte que enrelaciéon
conlos efectosjuridicos se estima que es uno mismo el titular
que expidid laley anteriory el que luego lainterpreta. De este
modo se respeta el sustrato de estabilidad propio de la so-
berania que expresa el ejercicio de las funciones del érgano
legislativo”;

Que resulta necesario interpretar con autoridad el segundo
parrafo del articulo 266 de la Decisién 486, en el sentido de
quedichadisposicion permite alos Paises Miembros escoger,
adoptar e implementar las medidas que consideren conve-
nientes para garantizar la proteccion de los datos de prueba
de que trata el primer parrafo del articulo 266;

Que, envirtud de estainterpretacion, la Comision de la Co-
munidad Andina aclara la intencién del legislador plasmada
enelsegundo parrafo del articulo 266 de la Decision 486, dis-
poniendo que sera potestad de cada Pais Miembro la esco-
genciadelamodalidad de proteccion paralos datos de prue-
ba, incluyendo la posibilidad de establecer plazos durante los
cuales un Pais Miembro no autorizard a un tercero, sin el con-

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

sentimiento de la persona que presentd previamente los da-
tos de prueba, para que comercialice un producto con base
endichainformacion;

Que, envirtud de esta Decision, los Paises Miembros podran
establecer condiciones bajo las cuales exigiran la presenta-
cidon de lainformacion sobre los datos de pruebay otros no
divulgados;

Que los paises gozan de autonomia para determinar las con-
diciones que exigiran para la aprobacion de comercializacion
de productos farmacéuticos o productos quimicos agricolas
que utilizan nuevas entidades quimicas. Por lo tanto, podran
aprobar la comercializacion con base en la evidencia previa
de aprobacion de comercializacion en otros paises;

Que, encasodequelaprotecciondelos datos de pruebame-
diante plazos de exclusividad afectare lasalud publicaola se-
guridad alimentaria de algun Pais Miembro, dicho Pais podra
eliminar o suspender la referida proteccion;

Que, para garantizar la transparencia comunitaria en la apli-
cacion de las normas contenidas en la presente Decisién, los
Paises Miembros se comprometen a informar a la Secretaria
General sobrelas actuaciones que realicen alamparo de esta
norma;

158 | Secretaria General de la Comunidad Andina

DECIDE:

Articulo 1.- El Pais Miembro que asi lo considere podraincluir,
dentro de las medidas a las que se refiere el segundo parra-
fo del articulo 266 de la Decision 486, el establecimiento de
plazos durante los cuales no autorizard auntercero sinel con-
sentimiento de la persona que presentd previamente los da-
tos de prueba, para que comercialice un producto con base
entales datos.

Articulo 2.- A efectos de los procedimientos de aprobacion
delas medidas de proteccion, el Pais Miembro podra estable-
cerlascondiciones bajo las cuales exigirala presentaciondela
informacion sobre los datos de prueba u otros no divulgados.

Articulo 3.- Cuando un Pais Miembro considere quela protec-
cion de los datos de prueba otorgada en su territorio confor-
me al articulo 1de la presente Decision, resultara perjudicial
para la salud publica o la seguridad alimentaria internas, su
autoridad nacional competente podra eliminar o suspender
dicha proteccion.

Articulo 4.- Los Paises Miembros informaran a la Secretaria
General sobre la utilizacion que hagan de la facultad prevista
enelarticulo1de la presente Decision. La Secretaria General
remitird alos demas Paises Miembros dicha informacion.

Dadaenlaciudadde Lima, Peru, alos seis dias del mes de abril
delafo dos mil seis.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

ADECUACION DE DETERMINADOS e e s
ART|CULOS DE LA DEC|SION 486 ’ trial, para per?nitir el desarrolloyproﬂ?ndizacién de
PARA PERM |T| R EL DESARROLLO Y Derechos de Propiedad Industrial através de lanor-
PROFUNDIZACION DE DERECH OS DE mativainterna de los Paises Miembros
PROPIEDAD INDUSTRIAL ATRAVES

DELANORMATIVAINTERNA

X LA COMISIONDE
DE LOS PAISES MIEMBROS. LA COMUNIDAD ANDINA,
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VISTOS: Los Articulos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena; las
Decisiones 486y 598; vy, la Propuesta presentada ala Comi-
sidn de la Comunidad Andina por la Republica del Pery;y,

DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL - TEXTO COMPILADO -

CONSIDERANDO: Que, conformealo previsto en el Capitulo
IV del Acuerdo de Cartagena, los Paises Miembros de la Co-
munidad Andina tienen como obligacién -en el marco dela
armonizacion de politicas econdmicas y coordinacién de los
planes de desarrollo-, el contar con un régimen comun sobre
tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre
marcas, patentes, licencias y regalias;

Que, mediante la emisidon de la Decisidon 486 de setiembre
de 2000, se establecid el régimen comun sobre propiedad
industrial con el fin de armonizar las legislaciones nacionales
delos Paises Miembros y adecuar sus compromisos alo esta-
blecido enel Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC);
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DECISION

Que, el régimen comun sobre propiedad industrial busca pro-
piciar el equilibrio y beneficio reciproco de los productoresy
usuarios de conocimientos, de manera tal que se estimule e
incentive el desarrollo delainnovaciony latecnologia, sinque
ello se convierta en un obstaculo al comercio;

Que, estando convencidos que la Propiedad Industrial consti-
tuye una herramienta de desarrollo econémicoy tecnoldgico
gue debe redundar en el bienestar social de la poblacion, los
Paises Miembros de la Comunidad Andina, de maneraindivi-
dual o en conjunto, vienen participando y asumiendo com-
promisos en los foros multilaterales sobre lamateriay conter-
ceros paises en el marco de lo dispuesto enla Decision 598;

Que, con el finde garantizar la aplicacion del régimen comun
sobre propiedad industrial y preservar el ordenamiento juri-
dico entre las relaciones de los Paises Miembros de la Comu-
nidad Andina, es necesario que la Comisién permita realizar
adecuaciones a la Decision 486, de manera tal que los Paises
Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados
derechos de propiedad industrial a través de su legislacion
interna;

Que, dichas adecuaciones resultan necesarias teniendo en
consideracion los sistemas juridicos nacionales, las politicas
de gobiernoy la protecciéon de los derechos de propiedad
industrial que algunos Paises Miembros vienen aplicando y
desarrollando;

Que, sinembargo, debe buscarse el equilibrioadecuado entre
lasasimetrias socioecondmicasy las condiciones particulares
detodoslos Paises Miembros en la aplicaciény desarrolloin-

Secretaria General dela Comunidad Andina

terno de ciertas disposiciones comunitarias, considerandoun
margen de flexibilidad para que los Paises Miembros esténen
condiciones de complementar la proteccién de derechos de
propiedad industrial de acuerdo alas exigencias y estandares
multilaterales;y,

Que, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en la se-
siondel Grupo de Expertos Ad hocrealizadalos dias17y18de
marzo de 2008y porla Comisién de la Comunidad Andinaso-
bre la Propuesta del Peru para la modificacion de la Decision
486 (Documento SG/dt 411);

DECIDE:

Articulo 1.- Los Paises Miembros, a través de su normativain-
terna, estaran facultados, enlos términos que seindican expre-
samenteenlosliteralesdea)aj), paradesarrollary profundizar
Unicamente las siguientes disposiciones de la Decision 486:

a) Articulo 9: Establecer las condiciones de restauracion del
plazo para la reivindicacion de prioridad por un término no
mayor ados meses al plazo inicialmente establecido.

b) Articulo 28: Introducir especificaciones adicionales relati-
vasalas condiciones de divulgacidndelainvencion,enel sen-
tido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripcién
delainvenciény mayor suficiencia en dicha divulgacion, de
tal manera que seatan clara, detalladay completa que no re-
quiera para su realizacion por parte de la persona capacitada
en la materia técnica correspondiente, de experimentacion
indebiday que indique a dicha persona que el solicitante es-
tuvoenposesiondelainvencionalafechadesupresentacion.

Secretaria General dela Comunidad Andina (163
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DECISION

c) Articulo 34: Sefalar que no se considerard como amplia-
cidén delasolicitud, la subsanacién de omisiones que se en-
cuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se
reivindica.

d) Enel Capitulo V, Titulo Il (Patentes de Invencién): Con ex-
cepcioén de patentes farmacéuticas, establecer los medios
para compensar al titular de la patente por los retrasos irra-
zonables de la Oficina Nacional en la expedicidon de la mis-
ma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los
Paises Miembros considerarancomoirrazonableslos retrasos
superiores a 5 anos desde la fecha de presentacion de la so-
licitud de patente o de 3anos desde el pedido de examen de
patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los perio-
dos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no
seincluyan en la determinaciéon de dichos retrasos.

e) Articulo 53: Incluir la facultad de usar la materia protegida
por una patente con el finde generar lainformacién necesaria
para apoyar la solicitud de aprobacion de comercializacion
deunproducto.

f) Articulo138: Permitir el establecimiento de unregistro mul-
ticlase de marcas.

9) Articulo 140: Establecer plazos para la subsanacién de los
requisitos de forma previstos en el mismo articulo.

h) Articulo 162: Establecer como opcional el requisito de re-
gistro del contrato de licencia de uso de la marca.
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i) Articulo 202: Establecer que no se podra declarar la pro-
teccién de una denominacién de origen, cuando ésta sea
susceptible de generar confusidén con una marca solicitada
o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca
notoriamente conocida.

i) Enel Capitulo I, Titulo XV: Desarrollar exclusivamente pa-
ra marcas el régimen de aplicaciéon de medidas en fronteraa
productos en transito.

Articulo 2.- Los Paises Miembros se comprometen a promo-
very proteger lasdenominaciones de origen de los otros Pai-
ses Miembros, de conformidad conlo establecido en la Deci-
sidn 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

Articulo 3.- A mas tardar al 20 de agosto de 2008, los Paises
Miembros que asilo consideren, comunicaran ala Secretaria
General de la Comunidad Andina sobre su voluntad de utili-
zar lafacultad prevista en el articulo 1de la presente Decision,
transcurrido este plazo, el Pais Miembro que no haya realiza-
do dicha comunicaciéon no podrd hacer uso de tal facultad.

De igual manera, los Paises Miembros que asi lo hayan consi-
derado pondranenconocimiento de la Secretaria General de
la Comunidad Andina la normativa interna de desarrollo del
articulo1de lapresente Decision.

Enambos supuestos, la Secretaria General remitird a los de-
mas Paises Miembros lainformacién que corresponda.

Dada enla ciudad de Lima, Peru, a los trece dias del mes de
agosto delano dos milocho.

Secretaria General dela Comunidad Andina [165

Adecuacion de determinados articulos de la decision 486



DECISION
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© REGIMEN COMUN DE PROTECCION DE o O e ceNA
O
g LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE ’
=
2 VARIEDADES VEGETALES
3 VISTA: La Primera Disposicion Transitoria de la Decision 313;
é CAPITULOI : DELOBJETOY AMBITO DE APLICACION
= CAPITULOII : DEFINICIONES DECIDE:
E CAPITULO Il : DELRECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR
£ CAPITULOIV  : DELREGISTRO Aprobar el siguiente:
% CAPITULOV : DELASOBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR
% CAPITULOVI  : DELREGIMENDELICENCIAS
a CAPITULOVII : DELANULIDADY CANCELACION
a CAPITULOVIII : DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS CAPITULOI

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Articulo 1.- La presente Decision tiene por objeto:

a) Reconocer y garantizar la proteccion de los derechos del
obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorga-
miento de un Certificado de Obtentor;
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b) Fomentar las actividades de investigacidon en el drea an-
ding;

c) Fomentar las actividades de transferencia de tecnologia al
interior dela Subregidny fueradeella.

Articulo 2.- Eldmbito de aplicacion de la presente Decision
seextiendeatodoslos génerosy especies botdnicas siempre
que su cultivo, posesion o utilizacion no se encuentren prohi-
bidos por razones de salud humana, animal o vegetal.
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DECISION

CAPITULOII
DEFINICIONES

Articulo 3.- Para los efectos de la presente Decisién, se adop-
tardnlas siguientes definiciones:

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Organismodesignado
en cada Pais Miembro para aplicar el régimen de proteccidonalas
variedades vegetales.

MUESTRA VIVA: La muestra de la variedad suministrada por
el solicitante del certificado de obtentor, la cual sera utilizada
pararealizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homo-
geneidady estabilidad.

VARIEDAD: Conjunto de individuos botanicos cultivados que
se distinguen por determinados caracteres morfoldgicos, fi-
sioldgicos, citoldgicos, quimicos, que se pueden perpetuar
por reproducciéon, multiplicacion o propagacion.

VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se considerara
esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que
se origine de ésta o de una variedad que a su vez se despren-
da principalmente delaprimera, conservando las expresiones
delos caracteres esenciales que resulten delgenotipoodela
combinacion de genotipos de la variedad original, y aun, sise
puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta
en la expresion de los caracteres esenciales resultantes del
genotipo o delacombinacion de genotipos de la primera va-
riedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes
del proceso de derivacion.

MATERIAL: El material de reproduccién o de multiplicacion ve-
getativaen cualquier forma; el producto delacosecha, incluidos
plantasenterasy las partesdelas plantas;y, todo producto fabri-
cadodirectamente a partir del producto dela cosecha.

Secretaria General dela Comunidad Andina

CAPITULOIII
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DEL OBTENTOR

Articulo 4.- Los Paises Miembros otorgaran certificados de
obtentor alas personas que hayan creado variedades vege-
tales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles
y establesy se le hubiese asignado una denominacién que
constituya su designacién genérica.

Paralos efectos delapresente Decisién, entiéndase por crear,
la obtencidn de una nueva variedad mediante la aplicaciéon
de conocimientos cientificos al mejoramiento heredable de
las plantas.

Articulo 5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 37, los
Gobiernos de cada Pais Miembro designaran laautoridad na-
cional competentey establecerdn sus funciones, asicomo el
procedimiento nacional que reglamentela presente Decision.

Articulo 6.- Establézcase en cada Pais Miembro el Registro
Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, en el cual de-
beran ser registradas todas las variedades que cumplan con
las condiciones exigidas en la presente Decision. La Junta es-
tard encargada de llevar un registro subregional de varieda-
des vegetales protegidas.

Articulo 7.- Paraserinscritas en el Registro a que hace referen-
ciaelarticulo anterior, las variedades deberdan cumplir conlas
condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y
estabilidad y presentar ademas una denominacién genérica
adecuada.

Articulo 8.- Una variedad serd considerada nueva si el ma-
terial de reproduccion o de multiplicacion, oun producto de
su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra

Secretaria General dela Comunidad Andina [169
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DECISION

manera licita a terceros, por el obtentor o su causahabiente
0 con su consentimiento, para fines de explotaciéon comer-
cial delavariedad.

Lanovedad se pierde cuando:

a) Laexplotacion hayacomenzado porlo menosunafoantes
delafechade presentaciondelasolicitud para el otorgamien-
todeuncertificado de obtentor o dela prioridadreivindicada,
silaventa o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio
de cualquier Pais Miembro;

b) La explotacion haya comenzado porlo menos cuatro afios
antes o,en el caso de arbolesy vides, por lo menos seis anos
antes de lafecha de presentacién de la solicitud para el otor-
gamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad rei-
vindicada, sila venta o entrega se hubiese efectuado enun
territorio distinto al de cualquier Pais Miembro.

Articulo 9.- La novedad no se pierde por venta o entrega de
lavariedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:

a) sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor
o de su causahabiente;

b) sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre
lavariedad siemprey cuando ésta no hubiere sido entregada
fisicamente a untercero;

c) sean parte de unacuerdo conformeal cual unterceroincre-
mentd, por cuenta del obtentor, las existencias del material de
reproduccién o de multiplicacion;

d) sean parte de unacuerdo conforme al cual un terceroreali-
zd pruebas de campo o delaboratorio o pruebas de procesa-
miento en pequefa escala a fin de evaluar la variedad,;

Secretaria General de la Comunidad Andina

e) tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese
obtenido como producto secundario o excedente de la va-
riedad o de las actividades mencionadas en los literales c) y
d) del presente articulo; o,

f) se realicen bajo cualquier otra formailicita.

Articulo 10.- Una variedad se considerara distinta, si se dife-
rencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese
comunmente conocida, a la fecha de presentaciéon de la soli-
citud odelaprioridad reivindicada.

La presentacion en cualquier pais de una solicitud para el
otorgamiento del certificado de obtentor o para lainscrip-
cién de la variedad en un registro oficial de cultivares, harad
comunmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha,
sitalacto condujeraalaconcesiondel certificado olainscrip-
cidndelavariedad, segunfuere el caso.

Articulo11.-Una variedad se considerard homogéneasies su-
ficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, tenien-
do en cuenta las variaciones previsibles segun su forma de
reproduccion, multiplicacion o propagacion.

Articulo12.-Unavariedad se considerard estable sisus carac-
teres esenciales se mantienen inalterados de generacién en
generaciony al final de cada ciclo particular de reproduccio-
nes, multiplicaciones o propagaciones.

Articulo 13.- Cada Pais Miembro se asegurara de que ningun
derecho relativo a la designacién registrada como denomi-
nacion de la variedad obstaculice su libre utilizacion, incluso
después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designacién adoptada no podra ser objeto de registro co-
mo marcay debera ser suficientemente distintiva con rela-
cidnaotras denominaciones anteriormente registradas.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes pa-
ra el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o mas
Paises Miembros, se empleard la misma denominacién ento-
doslos casos.

Articulo14.- Los titulares de los certificados de obtentor po-
dranser personas naturales ojuridicas. El certificado pertene-
ce al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido
licitamente.

Elobtentor podrareivindicar su derecho ante la autoridad na-
cionalcompetente, siel certificado fuese otorgado auna per-
sona a guien no corresponde su concesion.

Articulo 15.- Elempleador estatal, cualquiera que sea su for-
may naturaleza, podrad ceder parte de los beneficios econd-
micos resultantes de la obtenciéon de variedades vegetales
a sus empleados obtentores, para estimular la actividad de
investigacion.

CAPITULO IV
DELREGISTRO

Articulo16.- La solicitud para el otorgamiento de un certifica-
do de obtentor de unanueva variedad debera cumplir conlas
condiciones exigidas en el articulo 7 y deberd acompanarse
deunadescripciéon detallada del procedimiento de obtencion
delamisma. Asimismo, de considerarlo necesario la autori-
dad nacional competente, con dicha solicitud deberd presen-
tarse tambiénunamuestra vivadelavariedad o el documento
gue acredite sudepdsito ante una autoridad nacional compe-
tente de otro Pais Miembro.

Los Paises Miembros reglamentaran laformaen que deberan
efectuarselos depdsitos de muestras, incluyendo, entre otros
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aspectos,lanecesidady oportunidad de hacerlo, su duracién,
reemplazo o suministro.

Articulo17.- Elobtentor gozara de protecciéon provisional du-
rante el periodo comprendido entre la presentacion de la so-
licitud y la concesién del certificado.

Laaccidon pordafosy perjuicios sdlo podrainterponerseuna
vez concedido el certificado de obtentor, pero podra abarcar
los dafos causados por el demandado a partir de la publica-
ciéndelasolicitud.

Articulo18.- Eltitular de unasolicitud para el otorgamiento de
un certificado de obtentor presentada en un pais que conce-
datrato reciproco al Pais Miembro donde se solicite el regis-
tro de la variedad, gozard de un derecho de prioridad por el
término de 12 meses, para requerir la proteccién de lamisma
variedad ante cualquiera de los demas Paises Miembros. Es-
te plazo se contard a partir de la fecha de presentacion dela
primera solicitud.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor de-
berareivindicar, enlasolicitud posterior, la prioridad de la pri-
mera solicitud. La autoridad nacional competente del Pais
Miembro, ante la que se haya presentado la solicitud poste-
rior podra exigir del solicitante que, en un plazo no inferior de
tres meses contados a partir de la fecha de su presentacion,
proporcione una copiadelos documentos que constituyanla
primera solicitud la cual debera estar certificada como con-
forme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, asi
como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad
objeto delas dos solicitudes es lamisma.

Articulo19.- La autoridad nacional competente de cada Pais
Miembro, emitird concepto técnico sobre la novedad, distin-
guibilidad, homogeneidady estabilidad.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

Articulo 20.- Emitido el concepto técnico favorable y previo
cumplimiento del procedimiento establecido, la autoridad
nacional competente otorgara el certificado de obtentor.

El otorgamiento del certificado deberd ser comunicado ala
Junta del Acuerdo de Cartagena, quienasu vezlo pondraen
conocimiento delos demas Paises Miembros para efectosde
sureconocimiento.

Articulo 21.- Eltérmino de duracion del certificado de obten-
tor serd de 20 a 25 afos para el caso de las vides, arboles fo-
restales, drboles frutales incluidos sus portainjertos y,de 15a
20 afnos paralas demas especies, contados a partir delafecha
de suotorgamiento, segunlo determinelaautoridad nacional
competente.

CAPITULOV
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR

Articulo 22.- Eltitular de una variedad inscrita en el Registro
de Variedades Vegetales Protegidas tendra la obligacion de
mantenerlay reponerla, sifuere el caso, durante todala vigen-
ciadel certificado de obtentor.

Articulo 23.- Un certificado de obtentor dard a su titular la fa-
cultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales,
de conformidad con su legislacién nacional, a fin de evitar o
hacer cesar los actos que constituyan una infraccién o viola-
cidnasuderechoy obtener las medidas de compensacién o
de indemnizacion correspondientes.

Articulo 24.- Laconcesion de un certificado de obtentor con-
ferird a sutitular el derecho de impedir que terceros realicen
sinsuconsentimiento los siguientes actos respecto del mate-
rial de reproduccion, propagacion o multiplicacion de la va-
riedad protegida:
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a) Produccion, reproduccion, multiplicacion o propagacion;

b) Preparacion con fines de reproduccion, multiplicacion o
propagacion;

c) Ofertaenventa;

d) Venta o cualquier otro acto que impligue la introduccion
en el mercado, del material de reproduccion, propagacion o
multiplicacién, con fines comerciales.

e) Exportacion;
f) Importacion;

g) Posesion para cualquiera de los fines mencionados en los
literales precedentes;

h) Utilizacion comercial de plantas ornamentales o partes de
plantas como material de multiplicacion con el objeto de pro-
ducir plantas ornamentales y fruticolas o partes de plantas
ornamentales, fruticolas o flores cortadas;

i) Larealizaciéon delos actosindicados enlos literales anterio-
res respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas en-
teras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado
del material de reproduccién o multiplicacion de la variedad
protegida, a menos que el titular hubiese podido razonable-
mente ejercer suderecho exclusivo enrelacion condicho ma-
terial de reproduccion o de multiplicacion.

El certificado de obtentor también confiere a sutitular el ejer-
cicio de los derechos previstos en los literales precedentes
respecto alas variedades que no se distingan claramente de
la variedad protegida, conformelo disponeelarticulo10dela
presente Decisidny respecto de las variedades cuya produc-
cidnrequiera del empleo repetido de la variedad protegida.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

La autoridad nacional competente podra conferir al titular,
el derecho de impedir que terceros realicen sin su consenti-
miento los actos indicados en los literales anteriores, respec-
to alas variedades esencialmente derivadas de la variedad
protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencial-
mente derivada.

Articulo 25.- Elderecho de obtentor no confiere asu titular el
derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida,
cuando taluso serealice:

a) Eneldmbito privado, con fines no comerciales;
b) A titulo experimental;y,

c) Paralaobtenciony explotacion de unanueva variedad, sal-
VO que se trate de una variedad esencialmente derivada de
una variedad protegida. Dicha nueva variedad podra ser re-
gistradaanombre de suobtentor.

Articulo 26.- Nolesiona el derecho de obtentor quienreserve
y siembre para su propio uso, o0 venda como materia prima o
alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad pro-
tegida. Se exceptuia de este articulo la utilizacién comercial
del material de multiplicacién, reproduccion o propagacion,
incluyendo plantas enterasy sus partes, de las especies fruti-
colas, ornamentalesy forestales.

Articulo 27.- El derecho de obtentor no podra ejercerse res-
pecto de los actos sefalados en el articulo 24 de la presente
Decision, cuando el material de la variedad protegida ha sido
vendido o comercializado de cualquier otra manera por el ti-
tular deese derecho, o con suconsentimiento, salvo que esos
actosimpliquen:
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a) Una nueva reproduccion, multiplicacion o propagacion de
lavariedad protegida con lalimitacion sefaladaen el articulo
30 delapresente Decision;

b) Una exportacion del material de la variedad protegida, que
permita reproducirla, a un pais que no otorgue proteccién a
las variedades de laespecie vegetal ala que pertenezcalava-
riedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al
consumo humano, animal o industrial.

Articulo 28.- En caso de ser necesario, los Paises Miembros
podran adoptar medidas para reglamentar o controlar en su
territorio, la produccién o la comercializacién, importacion o
exportaciéon del material de reproduccion o de multiplicacion
de una variedad, siempre que tales medidas no impliquenun
desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos
por la presente Decisidn, niimpidan su ejercicio.

CAPITULO VI
DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Articulo 29.- El titular de un certificado de obtentor podra
conceder licencias para la explotacion de la variedad.

Articulo 30.- Con el objeto de asegurar una adecuada explo-
tacion de la variedad protegida, en casos excepcionales de
seguridad nacional o deinterés publico, los Gobiernos Nacio-
nales podran declararla de libre disponibilidad, sobre la base
de una compensacién equitativa para el obtentor.

La autoridad nacional competente determinara el monto de
lascompensaciones, previa audienciaalas partesy peritazgo,
sobre labase de laamplitud de la explotacion de la variedad
objetodelalicencia.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

Articulo 31.- Durante la vigencia de |la declaracion de libre
disponibilidad, la autoridad nacional competente permitira
la explotacion de la variedad a las personas interesadas que
ofrezcan garantias técnicas suficientes y se registren para tal
efectoanteella.

Articulo 32.- Ladeclaracion delibre disponibilidad permane-
cerdvigente mientras subsistan las causas que lamotivarony
hastaun plazo maximo de dos afios prorrogables porunasola
vezy hastaporigual término, silas condiciones de su declara-
cidén no han desaparecido al vencimiento del primer término.

CAPITULOVII
DE LA NULIDAD Y CANCELACION

Articulo 33.- La autoridad nacional competente, de oficio o
asolicitud de parte, declarara nulo el certificado de obtentor
cuando se compruebe que:

a) La variedad no cumplia con los requisitos de ser nuevay
distinta almomento de su otorgamiento;

b) La variedad no cumplia con las condiciones fijadas en los
articulos 11y 12 de la presente Decisién, al momento de su
otorgamiento;

c) Se comprueba que fue conferido a una persona que no te-
nia derecho al mismo.

Articulo 34.- Para mantener en vigencia el certificado de ob-
tentor deberdn pagarse las tasas correspondientes, de con-
formidad con las disposiciones previstas en la legislacién in-
terna de los Paises Miembros.
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El titular gozara de un plazo de gracia de seis meses conta-
dos desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar
el pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera.
Durante el plazo de gracia, el certificado de obtentor manten-
dra su plenavigencia.

Articulo 35.- La autoridad nacional competente declarara la
cancelacion del certificado enlos siguientes casos:

a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha deja-
do de cumplir con las condiciones de homogeneidad y esta-
bilidad;

b) Cuando el obtentor no presente lainformacién, documen-
tos o material necesarios para comprobar el mantenimiento
olareposicion delavariedad registrada;

¢) Cuando al haber sido rechazada la denominacién de la va-
riedad, el obtentor no proponga, dentro del término estable-
cido, otra denominacién adecuada;

d) Cuando el pago de latasa no se efectuara una vez vencido
el plazo de gracia.

Articulo 36.- Toda nulidad, caducidad, cancelacién, cese
o pérdida de un derecho de obtentor serd comunicadaala
Junta, por la autoridad nacional competente, dentro de las
24 horas de emitido el pronunciamiento correspondiente, el
cual deberd ademas ser debidamente publicado en el Pais
Miembro, ocurrido lo cual, la variedad pasara a ser de domi-
nio publico.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 37.- Créase el Comité Subregional para la Proteccion
delas Variedades Vegetales, integrado por dos representan-
tes de cada uno de los Paises Miembros. La Junta ejercerala
Secretaria Técnica del Comité.

Articulo 38.- El Comité aque serefiere el articulo anterior, ten-
dralas siguientes funciones:

a) Considerar la elaboracién de un inventario actualizado de
la biodiversidad existente en la Subregion Andinay, en par-
ticular, de las variedades vegetales susceptibles de registro;

b) Elaborar las directrices para la homologacién de los pro-
cedimientos, exdmenes, pruebas de laboratorio y depdsito
o cultivo de muestras que fueren necesarias para el registro
delavariedad,;

c) Elaborar los criterios técnicos de distinguibilidad de acuer-
do al estado de latécnica, a fin de determinar la cantidad mi-
nima de caracteres que deben variar para poder considerar
gue una variedad difiere de otra;

d) Analizar los aspectos referidos al dmbito de proteccién de
la variedades esencialmente derivadas y proponer normas

comunitarias sobre dicha materia.

Articulo 39.- Lasrecomendaciones del Comité seran presen-
tadasalaComisidénatravésdelaJuntaparasuconsideracion.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Una variedad que no fuese nuevaalafechaenque
el Registro de un Pais Miembro quedara abierto ala presenta-
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cidn de solicitudes, podra inscribirse no obstante lo dispues-
toenelarticulo 4 de la presente Decision, sise cumplen las
siguientes condiciones:

a) La solicitud se presenta dentro del afo siguiente a la fecha
de apertura del Registro para el género o especie correspon-
dientealavariedad;y,

b) La variedad ha sido inscrita en un registro de cultivares de
alguno delos Paises Miembros, o en unregistro de variedades
protegidas de algun pais que tuviera legislacion especial en
materia de proteccién de variedades vegetales y que con-
ceda trato reciproco al Pais Miembro donde se presente la
solicitud.

La vigencia del certificado de obtentor concedido en virtud
delapresente disposicion serad proporcional al periodo que ya
hubiese transcurrido desde lainscripcidon o registro en el pais
aqgue hacereferenciaelliteral b) del presente articulo. Cuando
la variedad se hubiese inscrito en varios paises, se aplicarala
inscripcion o registro de fecha mas antigua.

SEGUNDA. La autoridad nacional competente en cada Pais
Miembro reglamentara la presente Decisidon enun plazo de
noventa dias contados a partir de la fecha de su publicaciéon
enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERA. Los Paises Miembros aprobardn, antes del 31de
diciembre de1994,un Régimen Comunsobre accesoalosre-
cursos biogenéticosy garantiaalabioseguridad dela Subre-
gidn, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre
la Diversidad Bioldgica adoptado en Rio de Janeiro el 05 de
junio de1992.

Dada enla ciudad de Santafé de Bogotd, Colombia, alos vein-
tiun dias del mes de octubre de mil novecientos noventay tres.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

2 LA COMISION DEL
MODIFICACION DE LA
DISPOSICION TRANSITORIA ACUERDO DE CARTAGENA,

TERCERA DE LA DECISION 345

VISTA: La Tercera Disposicién Transitoria de la Decision 345;

CONSIDERANDO: Que es conveniente continuar con los es-
tudios que se vienenrealizando en materiade accesoy garan-
tiaalabioseguridad enrecursos genéticos, paraefectosdela
aprobacion de unrégimen comun sobre la materia;

DECIDE:

DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL - TEXTO COMPILADO -

Articulo Unico.- Extender el plazo a que se refiere la Terce-
ra Disposicién Transitoria de la Decisidon 345 hasta el 30 de
junio de 1995.

Ln
<
N
C
0
K7}
QO
[0
[a)
©
0]
©
@©
o
[0]
O
5]
'_
©
-
o)
=
(%]
C
C
'_
C
0
O
%]
0
o
K2
[a)
©
0]
©
c
0
Q
©
O
=
©
(o]
>

Dada en la ciudad de Quito, Ecuador, alos veintiséis dias del
mes de noviembre de mil novecientos noventay cuatro.
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DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL - TEXTO COMPILADO -

REGIMEN COMUN SOBRE ACCESO
A LOS RECURSOS GENETICOS

TITULO| - DE LAS DEFINICIONES
TITULOII- DEL OBJETOY FINES
TITULOIIl-DEL AMBITO
TITULOIV - DE LOS PRINCIPIOS

CAPITULOI : DELASOBERANIA SOBRE LOS RECURSOS
GENETICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS
CAPITULOII : DELRECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS,
INNOVACIONES Y PRACTICAS TRADICIONALES
CAPITULOIIl  : DELACAPACITACION, INVESTIGACION, DESARROLLO
Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
CAPITULOIV  : DELACOOPERACION SUBREGIONAL
CAPITULOV  : DELTRATONACIONALY RECIPROCIDAD
CAPITULOVI : DELAPRECAUCION
CAPITULOVII : DELLIBRE TRANSITO SUBREGIONAL
DE RECURSOS BIOLOGICOS
CAPITULOVIII : DELASEGURIDAD JURIDICAY LA TRANSPARENCIA
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TITULO V- DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO

CAPITULOI : DELOSASPECTOS GENERALES
CAPITULOII : DELASOLICITUD DE ACCESO
CAPITULOIII : DEL CONTRATO DE ACCESO
CAPITULOIV  : DELPERFECCIONAMIENTO DEL ACCESO

TITULO VI-DE LOS CONTRATOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE ACCESO
TITULO VII-DELAS LIMITACIONES AL ACCESO

TITULO VIl - DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

TITULOIX - DE LAS NOTIFICACIONES ENTRE LOS PAISES MIEMBROS
TITULO X - DELA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

TITULO XI - DEL COMITE ANDINO SOBRE RECURSOS GENETICOS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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DECISION

LA COMISION DEL
ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTAS: La Tercera Disposicién Transitoria de la Decision 345
delaComisiony la Propuesta 284/Rev.1de la Junta;

CONSIDERANDO: Que los Paises Miembros son soberanos
enelusoy aprovechamiento de sus recursos, principio que
ha sido ratificado ademas por el Convenio sobre Diversidad
Bioldgica suscrito en Rio de Janeiro en junio de 1992y refren-
dado por los cinco Paises Miembros;

Que los Paises Miembros cuentan con un importante pattri-
monio bioldgicoy genético que debe preservarsey utilizarse
de manera sostenible;

Que los paises andinos se caracterizan por su condicién mul-
tiétnicay pluricultural;

Que la diversidad bioldgica, los recursos genéticos, el ende-
mismoy rareza, asi como los conocimientos, innovaciones y
practicas de las comunidades indigenas, afroamericanasy lo-
calesasociados a éstos, tienen un valor estratégico en el con-
textointernacional;

Que es necesario reconocer la contribucion histdrica de las
comunidades indigenas, afroamericanasy locales a la diver-
sidad bioldgica, suconservaciony desarrolloy alautilizacion
sostenible de sus componentes, asi como los beneficios que
dicha contribucion genera;

Que existe una estrecha interdependencia de las comunida-
desindigenas, afroamericanasy locales con los recursos bio-
|6gicos que debe fortalecerse, en funcién de la conservacion
de ladiversidad biolégicay el desarrollo econémico y social
delas mismasy delos Paises Miembros;
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Que es necesario fortalecer laintegracién y la cooperacion
cientifica, técnicay cultural, asi como el desarrollo armoénico
eintegral de los Paises Miembros;

Que los recursos genéticos tienen un gran valor econdmico,
por ser fuente primaria de productos y procesos paralain-

dustria;

DECIDE:

Aprobar el siguiente:

TITULOI

Articulo 1.- Paralos efectos de la presente Decisidn se enten-
derdpor:

ACCESO: obtencidny utilizacidon de los recursos genéticos
conservados en condiciones ex situ einsitu, de sus productos
derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles,
confines de investigacion, prospeccién bioldgica, conserva-
cion, aplicacion industrial o aprovechamiento comercial, en-
tre otros.

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: entidad u organis-
mo publico estatal designado por cada Pais Miembro, autori-
zado para proveer el recurso genético o sus productos deri-
vadosy porende suscribir o fiscalizar los contratos de acceso,
realizar las acciones previstas en este régimen comuny velar
por sucumplimiento.
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DECISION

BIOTECNOLOGIA: toda aplicacién tecnoldgica que utilice
sistemas bioldgicos u organismos vivos, partes de ellos o sus
derivados, para la creacién o modificacién de productos o
procesos para usos especificos.

CENTRO DE CONSERVACION EX SITU: personareconocida
por la Autoridad Nacional Competente que conservay colec-
cionalosrecursos genéticos o sus productos derivados, fuera
de sus condicionesinsitu.

COMPONENTE INTANGIBLE: todo conocimiento, innova-
cidn o practica individual o colectiva, con valor real o poten-
cial,asociado al recurso genético, o sus productos derivados
o al recurso bioldgico que los contiene, protegido o no por
regimenes de propiedad intelectual.

COMUNIDAD INDIGENA, AFROAMERICANA O LOCAL: gru-
po humano cuyas condiciones sociales, culturales y econé-
micas lo distinguen de otros sectores de la colectividad na-
cional, que esta regido total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislaciéon especial y
que, cualquiera sea su situacion juridica, conserva sus pro-
piasinstituciones sociales, econdmicas, culturalesy politicas
opartedeellas.

CONDICIONES IN SITU: aguellas en las que los recursos ge-
néticos se encuentran en sus ecosistemas y entornos natura-
les, y en el caso de especies domesticadas, cultivadas o es-
capadas de domesticacion, enlos entornos en los que hayan
desarrollado sus propiedades especificas.

CONDICIONES EX SITU: aquellas en las que los recursos ge-
néticos no se encuentran en condicionesin situ.

Secretaria General de la Comunidad Andina

CONTRATO DE ACCESO: acuerdo entre la Autoridad Nacio-
nal Competente enrepresentaciondel Estadoy una persona,
el cual establece los términos y condiciones para el acceso a
recursos genéticos, sus productos derivadosy, de ser el caso,
elcomponente intangible asociado.

DIVERSIDAD BIOLOGICA: variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas te-
rrestres y marinos, y otros ecosistemas acuaticos, asicomo
los complejos ecoldgicos de los que forman parte. Compren-
de la diversidad existente dentro de cada especie, entre las
especies y de ecosistemas, como resultado de procesos na-
turalesy culturales.

DIVERSIDAD GENETICA: variacién de genes y genotipos en-
tre las especies y dentro de ellas. Suma total de informacion
genética contenida en los organismos bioldgicos.

ECOSISTEMA: complejo dindmico de comunidades huma-
nas, vegetales, animales y micro-organismos y su medio no
viviente que interactian como unidad funcional.

EROSION GENETICA: pérdida o disminucidn de diversidad
genética.

INSTITUCION NACIONAL DE APOYO: persona juridica na-
cional, dedicada a la investigacién bioldgica de indole cien-
tifica o técnica, que acompana al solicitante y participa junto
conélenlasactividades de acceso.

PAIiS DE ORIGEN DEL RECURSO GENETICO: pais que po-
seelos recursos genéticos en condicionesin situ, incluyendo
aguellos que habiendo estado en dichas condiciones, se en-
cuentranen condiciones ex situ.

Secretaria General de laComunidad Andina | 189
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DECISION

PRODUCTO DERIVADO: molécula,combinacién o mezclade
moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de orga-
nismMos vivos o muertos de origen bioldgico, provenientes del
metabolismo de seres vivos.

PRODUCTO SINTETIZADO: substancia obtenida por medio
de un proceso artificial a partir de lainformacién genética o
de otras moléculas bioldgicas. Incluye los extractos semipro-
cesadosy las sustancias obtenidas a través de la transforma-
cién de un producto derivado por medio de un proceso arti-
ficial (hemisintesis).

PROGRAMA DE LIBERACION DE BIENES Y SERVICIOS: pro-
gramaque tiene por objeto eliminarlos gravdmenesy las res-
tricciones de todo orden queincidansobrelaimportaciéonde
productos originarios del territorio de cualquier Pais Miem-
bro, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
capitulo correspondiente del Acuerdo de Cartagenay demas
normas aplicables del ordenamiento juridico del mismo.

PROVEEDOR DEL COMPONENTE INTANGIBLE: persona
que através del contrato de accesoy en el marco de esta De-
cisiony delalegislacion nacional complementaria estafacul-
tada para proveer el componente intangible asociado al re-
curso genético o sus productos derivados.

PROVEEDOR DEL RECURSO BIOLOGICO: persona faculta-
daen el marco de esta Decision y de la legislacion nacional
complementaria, para proveer el recurso bioldgico que con-
tiene el recurso genético o sus productos derivados.

RECURSOS BIOLOGICOS: individuos, organismos o partes
de éstos, poblaciones o cualquier componente bidtico de va-
lor o utilidadreal o potencial que contiene el recurso genético
o sus productos derivados.

Secretaria General dela Comunidad Andina

RECURSOS GENETICOS: todo material de naturaleza biolé-
gica que contenga informacién genética de valor o utilidad
real o potencial.

RESOLUCION DE ACCESO: acto administrativo emitido por
la Autoridad Nacional Competente que perfeccionaelacceso
alos recursos genéticos o a sus productos derivados, luego
dehaberse cumplido todos los requisitos o condiciones esta-
blecidos en el procedimiento de acceso.

UTILIZACION SOSTENIBLE: utilizacién de componentes de
la diversidad bioldgica de un modo y a un ritmo que no oca-
sione sudisminuciénenellargo plazoy se mantengan las po-
sibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspira-
ciones delas generaciones actualesy futuras.

TiTULOI

Articulo 2.- La presente Decisidon tiene por objeto regular el
acceso alos recursos genéticos de los Paises Miembros y sus
productos derivados, afinde:

a) Prever condiciones para una participaciénjustay equitati-
va enlos beneficios derivados del acceso;

b) Sentar las bases para el reconocimientoy valoraciéndelos
recursos genéticos y sus productos derivados y de sus com-
ponentes intangibles asociados, especialmente cuando se
trate de comunidades indigenas, afroamericanas o locales;

c) Promover la conservacion de la diversidad bioldgicay la
utilizacion sostenible de los recursos bioldgicos que contie-
nen recursos genéticos;
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DECISION

d) Promover la consolidacion y desarrollo de las capacida-
des cientificas, tecnoldgicasy técnicas a nivel local, nacional
y subregional;y,

e) Fortalecer la capacidad negociadora de los Paises Miem-
bros.

TiTULOIII

Articulo 3.- La presente Decision es aplicable a los recursos
genéticos de los cuales los Paises Miembros son paises de
origen, asus productos derivados, a sus componentes intan-
giblesy alos recursos genéticos de las especies migratorias
que por causas naturales se encuentren en el territorio de los
Paises Miembros.

Articulo 4.- Se excluyen del dmbito de esta Decision:

a) Los recursos genéticos humanos y sus productos deriva-
dos;y,

b) Elintercambio de recursos genéticos, sus productos de-
rivados, los recursos bioldgicos que los contienen, o de los
componentesintangibles asociados a éstos, que realicen las
comunidades indigenas, afroamericanasy locales de los Pai-
ses Miembros entre siy para su propio consumo, basadas en
sus practicas consuetudinarias.

Secretaria General dela Comunidad Andina

TITULO IV

CAPITULOI
DE LA SOBERANIA SOBRE LOS RECURSOS
GENETICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS

Articulo 5.- Los Paises Miembros ejercen soberania sobre sus
recursos genéticos y sus productos derivados y en conse-
cuencia determinan las condiciones de su acceso, de confor-
midad con lo dispuesto en la presente Decision.

La conservaciony utilizacion sostenible de los recursos ge-
néticosy sus productos derivados, serdn reguladas por cada
Pais Miembro, de acuerdo con los principios y disposiciones
contenidos en el Convenio de la Diversidad Bioldgicay enla
presente Decision.

Articulo 6.- Los recursos genéticos y sus productos deriva-
dos, de los cuales los Paises Miembros son paises de origen,
son bienes o patrimonio de la Nacién o del Estado de cada
Pais Miembro, de conformidad conlo establecido en sus res-
pectivas legislacionesinternas.

Dichosrecursos soninalienables,imprescriptibles einembar-
gables, sin perjuicio delosregimenes de propiedad aplicables
sobre los recursos bioldgicos que los contienen, el predio en
gue se encuentran, o el componente intangible asociado.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

CAPITULOII
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS,
INNOVACIONES Y PRACTICAS TRADICIONALES

Articulo 7.- Los Paises Miembros, de conformidad con esta
Decisidny su legislacion nacional complementaria, recono-
ceny valoranlos derechosy la facultad para decidir de las
comunidades indigenas, afroamericanasy locales, sobre sus
conocimientos, innovaciones y practicas tradicionales aso-
ciadosalos recursos genéticosy sus productos derivados.

CAPITULOIII
DE LA CAPACITACION, INVESTIGACION, DESARROLLO Y
DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

Articulo 8.- Los Paises Miembros favorecen el establecimien-
to de programas de capacitacioén cientifica y técnica, asi co-
mo el desarrollo de proyectos de investigacion que fomenten
laidentificacion, registro, caracterizacion, conservaciony uti-
lizaciénsostenible deladiversidad bioldgicay de los produc-
tos derivados de recursos genéticos, que contribuyan a satis-
facer sus necesidades locales y subregionales.

Articulo 9.- Los Paises Miembros, reconociendo que la tec-
nologia, incluida la biotecnologia, y que tanto el acceso co-
mo su transferencia son elementos esenciales para el logro
de los objetivos de la presente Decisién, aseguraran y facili-
taran através de los contratos correspondientes, el acceso a
tecnologias que utilicen recursos genéticos y sus productos
derivados, adecuadas para la conservaciény utilizacién sos-
tenible de ladiversidad bioldgica, que no causen dafio al me-
dioambiente.
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CAPITULO IV
DE LA COOPERACION SUBREGIONAL

Articulo 10.- Los Paises Miembros definirdn mecanismos de
cooperacion en los asuntos de interés comun referidos ala
conservaciony utilizacion sostenible de los recursos gené-
ticosy sus productos derivados y componentes intangibles
asociados a éstos.

Asimismo, establecerdn programas subregionales de capa-
citaciéntécnicay cientificaen materia de informacion, segui-
miento, control y evaluacién de las actividades referidas a di-
chos recursos genéticos y sus productos derivados y para el
desarrollo de investigaciones conjuntas.

CAPITULOV
DEL TRATO NACIONAL Y RECIPROCIDAD

Articulo11.- Los Paises Miembros se otorgan entre sitrato na-
cionaly nodiscriminatorio enlos aspectos referidos alacceso
alosrecursos genéticos.

Articulo12.- Los Paises Miembros podran conferir trato na-
cionaly nodiscriminatorio aterceros paises que les confieran
igual trato.

CAPITULO VI
DE LA PRECAUCION

Articulo 13.- Los Paises Miembros podran adoptar medidas
destinadasaimpedirlaerosion genéticaola degradacion del
medio ambiente y de los recursos naturales. Cuando exista

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

peligro de dafio grave e irreversible, la falta de certeza cienti-
ficano debera utilizarse como razén para postergar la adop-
cion de medidas eficaces.

El principio de precauciéon debera aplicarse de conformidad
con las disposiciones contenidas en el Capitulo correspon-
diente al Programa de Liberacion del Acuerdo de Cartagena
y demas normas aplicables del ordenamientojuridico de este
Acuerdo.

CAPITULOVII
DEL LIBRE TRANSITO SUBREGIONAL
DE RECURSOS BIOLOGICOS

Articulo 14.- Siempre y cuando no se acceda a los recursos
genéticos contenidos en recursos bioldgicos alos que hace
referencia esta Decision, las disposiciones del presente régi-
men no obstaculizardn el aprovechamiento y el libre transito
de dichos recursos bioldgicos, ni el cumplimiento de las dis-
posiciones dela Convencion CITES, de sanidad, de seguridad
alimentaria, de bioseguridad y de las obligaciones derivadas
del Programa de Liberacion de bienes y servicios entre los
Paises Miembros.

CAPITULO VIII
DE LA SEGURIDAD JURIDICAY LA TRANSPARENCIA

Articulo15.- Lasdisposiciones, procedimientosy actos a car-
go de las autoridades gubernamentales de los Paises Miem-
brosrelacionados conelacceso, seranclaros, eficaces, funda-
mentadosy conformes a derecho.

Deigual modo, las acciones e informaciones a cargo de los
particulares deberan ser conformes a derecho, completasy
veraces.

196 | Secretaria General de laComunidad Andina

TITULOV

CAPITULOI
DE LOS ASPECTOS GENERALES

Articulo 16.- Todo procedimiento de acceso requerira de la
presentacion, admisién, publicaciény aprobacion de unaso-
licitud, de la suscripcién de un contrato, de laemisiony publi-
cacidndelacorrespondiente Resoluciény del registro decla-
rativo delos actos vinculados condicho acceso.

Articulo 17.- Las solicitudes y contratos de acceso y, de ser
el caso, los contratos accesorios incluirdn condiciones tales
como:

a) La participacion de nacionales de la Subregion en las acti-
vidades de investigacion sobre recursos genéticosy sus pro-
ductos derivados y del componente intangible asociado;

b) Elapoyo ainvestigaciones dentro delajurisdiccion del Pais
Miembro de origen del recurso genético o en cualquier otro
de la Subregién que contribuyan a la conservaciény utiliza-
cidnsostenible de la diversidad bioldgica;

c) El fortalecimiento de mecanismos de transferencia de co-
nocimientosy tecnologias, incluidas las biotecnologias, que
sean cultural, social y ambientalmente sanas y seguras;

d) El suministro de informacién sobre antecedentes, estado
delacienciaode otraindole, que contribuya al mejor conoci-
miento de la situacidn relativa al recurso genético del cual el
Pais Miembro sea pais de origen, su producto derivado o sin-
tetizado y componente intangible asociado;

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

e) Elfortalecimientoy desarrollo de la capacidad institucional
nacional o subregional asociadaalosrecursos genéticosy sus
productos derivados;

f) El fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las co-
munidadesindigenas, afroamericanasy locales conrelaciéna
los componentesintangibles asociados alosrecursos genéti-
cosy sus productos derivados;

9) El depdsito obligatorio de duplicados de todo material re-
colectado, eninstituciones designadas por la Autoridad Na-
cional Competente;

h) La obligacion de poner en conocimiento de la Autoridad
Nacional Competente los resultados de las investigaciones
realizadas; e,

i) Los términos para la transferencia del material accedido a
terceros.

Articulo 18.- Los documentos relacionados con el procedi-
miento de acceso figuraran en un expediente publico que de-
beré llevar la Autoridad Nacional Competente.

Forman parte del expediente, porlo menos, entre otros:laso-
licitud; laidentificacion del solicitante, el proveedor del recur-
5o,y lapersonaoinstitucion nacional de apoyo; la localidad o
area sobre la que serealiza el acceso; la metodologia del ac-
ceso; la propuesta de proyecto; el contrato de acceso enlas
partes enlas que no se hubiere conferido confidencialidad; el
dictameny protocolo de visitas; y, en su caso, los estudios de
evaluacion deimpacto ambiental-econémicoy social o de li-
cenciasambientales.

198 | Secretaria General dela Comunidad Andina

También forman parte del expediente, la Resolucion que per-
feccionaelacceso, losinformes suministrados por lapersona
oinstitucion nacional de apoyo, los informes de seguimiento
y controldela Autoridad Nacional Competente o entidad de-
legada para ello. Dicho expediente podra ser consultado por
cualquier persona.

Articulo 19.- La Autoridad Nacional Competente podra re-
conocer tratamiento confidencial, a aquellos datos e infor-
maciones que le sean presentados con motivo del procedi-
miento de acceso o de la ejecucion de los contratos, que no
se hubieran divulgado y que pudieran ser materia de un uso
comercial desleal por parte de terceros, salvo cuando su co-
nocimiento publico sea necesario para proteger elinterés so-
cial o elmedio ambiente.

Atal efecto, el solicitante debera presentar la justificacion de
su peticidon, acompafada de un resumen no confidencial que
formara parte del expediente publico.

La confidencialidad no podra recaer sobre las informaciones
odocumentosalos que serefiere el segundo parrafo del arti-
culo18 delapresente Decision.

Los aspectos confidenciales figurardn en un expediente re-
servado, en custodia de la Autoridad Nacional Competente,
y no podran ser divulgados a terceros, salvo orden judicial en
contrario.

Articulo 20.- Si la peticion de tratamiento confidencial no
cumpliera con los requisitos establecidos en el articulo ante-
rior,la Autoridad Nacional Competente la denegara de pleno
derecho.

Secretaria General dela Comunidad Andina

199

Régimen Comun sobre Acceso alos Recursos Genéticos



o]
a
<
=
o
>
o]
O
[®]
=
X
[}
—
.
<
=}
[
O
w
—
w
=
Z
[a)
<
fa)
w
o
o
&
[a%
z
[}
%)
<
4
[a)
z
<
n
W
z
@)
]
O
i}
[a)

200

DECISION

Articulo 21.- La Autoridad Nacional Competente llevardunre-
gistro publico, en el que se anotaran, entre otros datos, la Re-
solucién que eventualmente deniegue la solicitud, las fechas
de suscripciéon, modificacion, suspensidony terminacion del
contrato de acceso, lafechay niumero de la Resolucién que
lo perfecciona o cancela, la fechay nimero de la Resolucion,
laudo o sentencia que determine la nulidad o que imponga
sanciones, sefalando su tipoy las partes y fechas de suscrip-
cion, modificacion, suspension, terminaciony nulidad de los
contratos accesorios.

Dichoregistro tendra caracter declarativo.

Articulo 22.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo
15, el perfeccionamiento del acceso se condiciona a la infor-
macion conforme a derecho completay fidedigna suminis-
trada por el solicitante.

Ental sentido, éste debera presentar a la Autoridad Nacional
Competente toda la informacion relativa al recurso genético
y sus productos derivados, que conozca o estuviera en capa-
cidad de conoceralmomento de presentar la solicitud. Dicha
informacioénincluirdlos usosactualesy potenciales del recur-
so, producto derivado o componenteintangible, su sostenibi-
lidady los riesgos que pudieran derivarse del acceso.

Las manifestaciones del solicitante contenidas enla solicitud
y en el contrato, incluyendo sus respectivos anexos, tendran
caracter de declaraciénjurada.

Articulo 23.- Los permisos, autorizaciones y demas docu-
mentos que amparen la investigacion, obtencién, provision,
transferencia, u otro, de recursos bioldgicos, no determinan,
condicionan ni presumen la autorizaciéon del acceso.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Articulo 24.- Se prohibe el empleo de los recursos genéticos
y sus productos derivados en armas biolégicas o en practicas
nocivas alambiente o ala salud humana.

Articulo 25.- Latransferencia de tecnologia serealizard segun
las disposiciones contenidas en el ordenamiento juridico del
Acuerdo de Cartagena, las disposiciones nacionales comple-
mentarias y las normas que sobre bioseguridad y medio am-
biente aprueben los Paises Miembros.

Elaccesoy transferencia de tecnologias sujetas a patentes u
otros derechos de propiedad intelectual, se realizara en con-
cordancia con las disposiciones subregionales y nacionales
complementarias que regulen la materia.

CAPITULOII
DE LA SOLICITUD DE ACCESO

Articulo 26.- El procedimiento se inicia con la presentacion
ante la Autoridad Nacional Competente de una solicitud de
acceso que debera contener:

a) Laidentificacion del solicitante y, en su caso, los documen-
tos que acrediten su capacidadjuridica para contratar;

b) Laidentificacion del proveedor de los recursos genéticos,
bioldgicos, y sus productos derivados o del componente in-
tangible asociado;

c) Laidentificacion de la persona o institucion nacional de
apoyo;

d) Laidentificaciony curriculum vitae del responsable del
proyectoy de su grupo de trabajo;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

e) Laactividad de acceso que se solicita; y,

f) Lalocalidad o drea en que se realizard el acceso, sefalando
sus coordenadas geograficas.

La solicitud debera estar acompanada de la propuesta de
proyecto teniendo en cuenta el modelo referencial que
apruebe la Junta mediante Resolucion.

Articulo 27.-Silasolicitudy la propuesta de proyecto estuvie-
sencompletos, la Autoridad Nacional Competente la admiti-
ra, le otorgardfechade presentacidonoradicacion,lainscribirad
enelactoy con caracter declarativo en el registro publico que
al efecto llevara dicha autoridad y abrira el correspondiente
expediente.

Sila solicitud estuvieraincompleta, la devolvera sin dilacion,
indicandolos aspectos faltantes, afin de que seacompletada.

Articulo 28.- Dentro de los cinco dias habiles siguientes ala
fechadeinscripciondelasolicitud en el registro publicoaque
hace referencia el articulo anterior, se publicard un extracto
de la misma en un medio de comunicacién social escrito de
amplia circulacidén nacional y en otro medio de comunicacion
delalocalidad en que se realizarad el acceso, a los efectos de
gue cualquier persona suministre informacién ala Autoridad
Nacional Competente.

Articulo 29.- Dentro de los treinta dias habiles siguientes al
registro, la Autoridad Nacional Competente evaluara la solici-
tud, realizardlas visitas que estime necesarias y emitird un dic-
tamen técnicoy legal sobre la procedencia o improcedencia
delamisma. Dicho plazo sera prorrogable hasta por sesenta
dias habiles, ajuicio de la Autoridad Nacional Competente.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo 30.- Alvencimiento del términoindicado en el articu-
|lo anterior o antes, de ser el caso, la Autoridad Nacional Com-
petente, con base en los resultados del dictamen, los proto-
colos de visitas, lainformacion suministrada por tercerosyy, el
cumplimiento de las condiciones seflaladas en esta Decision,
aceptard o denegara la solicitud.

Laaceptaciondelasolicitudy propuesta de proyecto serd no-
tificada al solicitante dentro de los cinco dias habiles siguien-
tes de producida ésta, procediéndose a la negociaciéony ela-
boracion del contrato de acceso.

En caso de denegarse la solicitud y propuesta de proyecto,
ello se comunicarda mediante Resoluciéon motivada, ddndose
por terminado el trdmite, sin perjuicio de la interposicion de
los recursos impugnativos que correspondan, de conformi-
dad con los procedimientos establecidos en la legislaciénin-
terna de los Paises Miembros.

Articulo 31.- Enlos casos que asi lo requiera la legislacion in-
terna del Pais Miembro o que la Autoridad Nacional Compe-
tentelo estime necesario, el solicitante debera cumplir con las
disposiciones ambientales vigentes.

Los procedimientos que deban observarse al respecto, se-
ranindependientes delos previstos enesta Decisidony podran
iniciarse con anticipacion. No obstante, deberdn culminarse
antes del vencimiento del plazo indicado en el articulo 29 y
ser considerados por la Autoridad Nacional Competente en
suevaluacion.

Enloscasos quedichos estudios fueran requeridos por la Au-
toridad Nacional Competente, ésta podra conferir al solici-
tante un plazo suplementario exclusivamente en funcion del
tiempo necesario para completarlos y presentarlos a su con-
sideracion.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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CAPITULOIII
DEL CONTRATO DE ACCESO

Articulo 32.- Son partes en el contrato de acceso:

a) El Estado, representado por la Autoridad Nacional Com-
petente;y,

b) El solicitante del acceso.

El solicitante debera estar legalmente facultado para contra-
tar en el Pais Miembro en el que solicite el acceso.

Articulo 33.- Los términos del contrato de acceso deberdn
estaracordes conlo establecido enestaDecisidony enlalegis-
lacion nacional delos Paises Miembros.

Articulo 34.- El contrato de acceso tendra en cuentalos dere-
choseintereses delos proveedores delos recursos genéticos
y de sus productos derivados, de los recursos bioldgicos que
los contengany del componente intangible segun proceda,
en concordancia con los contratos correspondientes.

Articulo 35.- Cuando se solicite el acceso a recursos genéti-
cos o sus productos derivados con un componente intangi-
ble, el contrato de acceso incorporard un anexo como parte
integrante del mismo, donde se prevea la distribuciénjustay
equitativa de los beneficios provenientes de la utilizacion de
dicho componente.

El anexo serd suscrito por el proveedor del componente in-
tangibley el solicitante del acceso. También podra ser sus-
crito por la Autoridad Nacional Competente, de conformi-
dad con las previsiones de la legislacion nacional del Pais
Miembro. En caso de que dicho anexo no sea suscrito por la
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Autoridad Nacional Competente, el mismo estard sujetoala
condicién suspensiva ala que se refiere el articulo 42 de la
presente Decision.

Elincumplimiento a lo establecido en el anexo sera causal de
resoluciony nulidad del contrato de acceso.

Articulo 36.- La Autoridad Nacional Competente podra ce-
lebrar contratos de acceso marco con universidades, centros
deinvestigacion oinvestigadores reconocidos, que amparen
la ejecucidén de varios proyectos, de conformidad conlo pre-
visto en esta Decisién y en concordancia con la legislacion
nacional de cada Pais Miembro.

Articulo 37.- Los centros de conservacién ex situ u otras en-
tidades que realicen actividades que impliquen el acceso a
los recursos genéticos o sus productos derivados y, de ser
el caso, del componente intangible asociado a éste, deberan
celebrar contratos de acceso conla Autoridad Nacional Com-
petente, de conformidad conla presente Decision.

Deigual manera, dicha autoridad podra suscribir con terce-
ros, contratos de acceso sobre recursos genéticos delos cua-
les el Pais Miembro sea pais de origen, que se encuentren de-
positados en dichos centros, teniendo en cuentalos derechos
eintereses aque serefiere el articulo 34.

CAPITULO IV
DEL PERFECCIONAMIENTO DEL ACCESO

Articulo 38.- Una vez adoptadoy suscrito el contrato, en uni-
dad de acto se emitird la Resolucion correspondiente, la que
se publicarajunto con un extracto del contrato en el Diario o
Gaceta Oficial o enundiario de amplia circulacién nacional. A
partir de ese momento se entendera perfeccionado el acceso.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Articulo 39.- Seran nulos los contratos que se suscriban con
violaciénalas disposiciones de este régimen. El procedimien-
to de nulidad se sujetara alas disposiciones internas del Pais
Miembro en que seinvoque.

Articulo 40.- Larescision oresolucién del contrato ocasiona-
ra la cancelacion de oficio del registro por parte de la Autori-
dad Nacional Competente.

TITULO VI

Articulo 41.- Son contratos accesorios aquellos que se suscri-
ban, a los efectos del desarrollo de actividades relacionadas
con el acceso al recurso genético o sus productos derivados,
entre el solicitantey:

a) El propietario, poseedor o administrador del predio don-
deseencuentre el recurso bioldgico que contenga el recurso
genético;

b) El centro de conservacién ex situ;

c) Elpropietario, poseedor o administrador del recurso biolo-
gico que contenga el recurso genético; o,

d) Lainstitucion nacional de apoyo, sobre actividades que és-
tadebarealizar y que no hagan parte del contrato de acceso.

Lacelebraciéonde un contratoaccesorio no autorizaelacceso
alrecurso genético o suproducto derivado, y sucontenido se
sujetaalodispuestoenel contrato de acceso de conformidad
conlo establecido en esta Decision.
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Lainstitucion nacional de apoyo debera ser aceptada porla
Autoridad Nacional Competente.

Articulo 42.- Los contratos accesorios que se suscribaninclui-
rdn unacondicidon suspensiva que sujete su perfeccionamien-
to al del contrato de acceso.

A partir de ese momento se haran efectivos y vinculantes y
se regiran por los términos mutuamente acordados, las dis-
posiciones de esta Decisidony por la legislacion subregional
o nacional aplicables. La responsabilidad por su ejecucion
y cumplimiento, corresponde Unicamente a las partes en el
contrato.

Articulo 43.- Sin perjuicio de lo pactado en el contrato acce-
sorio eindependientemente de éste, lainstitucion nacional de
apoyo estard obligada a colaborar conla Autoridad Nacional
Competente en las actividades de seguimiento y control de
los recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y
componentes intangibles asociados, y a presentar informes
sobrelas actividades asu cargo oresponsabilidad, enlaforma
o periodicidad que laautoridad determine, segunlaactividad
de acceso.

Articulo 44.- Lanulidad del contrato de acceso acarrealanu-
lidad del contrato accesorio.

Asimismo, la Autoridad Nacional Competente podra dar por
terminado el contrato de acceso, cuando se declare lanulidad
delcontratoaccesorio, sieste Ultimo fuere indispensable para
larealizacion del acceso.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

Del mismo modo, su modificacion, suspension, rescision o
resolucion podra acarrear la modificacion, suspension, res-
cision oresolucion del contrato de acceso por parte de la Au-
toridad Nacional Competente, siello afectara de manera sus-
tancial las condiciones de este ultimo.

TiTULO VII

Articulo 45.- Los Paises Miembros podran establecer, me-
diante norma legal expresa, limitaciones parciales o totales
alaccesoarecursos genéticos o sus productos derivados, en
los casos siguientes:

a) Endemismo, rareza o peligro de extincion de las especies,
subespecies, variedades o razas;

b) Condiciones de vulnerabilidad o fragilidad enla estructura
o funcién de los ecosistemas que pudieran agravarse por ac-
tividades de acceso;

c) Efectos adversos de las actividades de acceso, sobre la sa-
ludhumana o sobre elementos esenciales de laidentidad cul-

tural delos pueblos;

d) Impactos ambientales indeseables o dificiimente contro-
lables de las actividades de acceso, sobre los ecosistemas;

e) Peligro de erosidon genética ocasionado por actividades de
acceso;

f) Regulaciones sobre bioseguridad; o,

9) Recursos genéticos o dreas geograficas calificados como
estratégicos.

Secretaria General de la Comunidad Andina

TITULO VIII

Articulo 46.- Sera sancionada toda persona que realice acti-
vidades de acceso sin contar con larespectiva autorizacion.

Asimismo, serd sancionadatoda persona querealice transac-
ciones relativas a productos derivados o sintetizados de ta-
les recursos genéticos o al componente intangible asociado,
que no se encuentren amparadas por los correspondientes
contratos, suscritos de conformidad conlas disposiciones de
esta Decision.

Articulo 47.- La Autoridad Nacional Competente, de confor-
midad con el procedimiento previsto en su propia legislacion
interna, podra aplicar sanciones administrativas, tales como
multa, decomiso preventivo o definitivo, cierre temporal o de-
finitivo de establecimientos einhabilitacion delinfractor para
solicitar nuevos accesos en casos de infraccion al presente
Régimen.

Tales sanciones se aplicardn sin perjuicio de la suspension,
cancelacién o nulidad del acceso, del pago de las reparacio-
nes por los dafos y perjuicios que se irroguen, incluidos los
causadosaladiversidad bioldgica, y de las sanciones civilesy
penales, que eventualmente correspondan.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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TITULOIX

Articulo 48.- Los Paises Miembros se notificardn de manera
inmediata, a través de la Junta, todas las solicitudes, resolu-
cionesy autorizaciones de acceso, asi como la suspensiény
terminacion de los contratos que suscriban.

Asimismo, se notificaran entre sila celebraciéon de cualquier
acuerdo bilateral o multilateral sobre la materia, los cuales de-
beranser conformes conlo dispuesto enla presente Decision.

Articulo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo ante-
rior, los Paises Miembros, entre siy a través de la Junta, se co-
municaran de manera inmediata, las disposiciones, decisio-
nes, reglamentos, sentencias, resoluciones y demas normas
y actos adoptados a nivel interno, que tengan relaciéon conlo
dispuesto enla presente Decision.

TITULO X

Articulo 50.- La Autoridad Nacional Competente ejercerd las
atribuciones conferidas en la presente Decisiony en la legis-
lacidninterna de los Paises Miembros. En tal sentido, estara
facultada para:

a) Emitir las disposiciones administrativas internas necesarias
paraelcumplimiento dela presente Decisidony,entantonose
dicten las normas comunitarias que correspondan, disponer
laforma de identificacion y empaque de los recursos genéti-
cosy sus productos derivados;
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b) Recibir, evaluar,admitir o denegar las solicitudes de acceso;

c) Negociar, suscribir y autorizar los contratos de accesoy ex-
pedir las resoluciones de acceso correspondientes;

d)Velar por los derechos de los proveedores de los recursos
bioldgicos que contienen recursos genéticos y del compo-
nenteintangible;

e) Llevarlos expedientes técnicosy el Registro Publico de Ac-
ceso aRecursos Genéticosy sus productos derivados;

f) Llevar undirectorio de personas o instituciones precalifica-
das pararealizar labores de apoyo cientifico o cultural;

9) Modificar, suspender, resolver o rescindir los contratos de
accesoy disponer la cancelaciéon de los mismos, segun seael
caso, conformealos términos de dichos contratos, a esta De-
cisiony alalegislacién de los Paises Miembros;

h) Objetar fundamentadamente laidoneidad delainstitucion
nacional de apoyo gque proponga el solicitante y requerir su
sustitucion por otraidoénea;

i) Supervisary controlar el cumplimiento de las condiciones
delos contratos y de lo dispuesto en la presente Decisiény, a
tal efecto, establecer los mecanismos de seguimiento y eva-
luacién que considere convenientes;

i) Revisar, conforme a esta Decision, los contratos que impli-
guen acceso que ya se hubieran suscrito con otras entidades
opersonasy llevaradelantelasacciones dereivindicacion co-
rrespondientes;

Secretaria General dela Comunidad Andina
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k) Delegar actividades de supervision en otras entidades,
manteniendo la responsabilidad y direccion de tal supervi-
sion, conforme a su legislaciéninterna;

|) Supervisar el estado de conservacién de los recursos biold-
gicos que contienen recursos genéticos;

m) Coordinar de manera permanente con sus respectivos or-
ganosdeenlace,los asuntos relacionados conelcumplimien-
todelodispuesto enlapresente Decision;

n) Llevar el inventario nacional de recursos genéticos y sus
productos derivados;

0) Mantener contacto permanente conlas oficinas nacionales
competentes en propiedad intelectual y establecer conellas
sistemas de informacidén apropiados;y,

p) Las demas atribuciones que le asigne lalegislaciéninterna
del propio Pais Miembro.

TITULOXI

Articulo 51.- Créase el Comité Andino sobre Recursos Gené-
ticos, el cual estara conformado por los Directores de las Au-
toridades Nacionales Competentes en materia de Acceso a
Recursos Genéticos o sus representantes, por los asesores y
por los representantes de otros sectoresinteresados, que de-
signe cada Pais Miembro.

El Comité estard encargado de:

a) Emitir a nivel nacional y subregional las recomendaciones
para el mejor cumplimiento de esta Decision;
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b) Emitir recomendaciones técnicas en los asuntos que los
Paises Miembros sometan a su consideracion;

¢) Recomendarlos mecanismos para establecer unared andi-
nadeinformaciénsobre las solicitudes y contratos de acceso
enlaSubregion;

d) Recomendar y promover acciones conjuntas de fortaleci-
miento de las capacidades de los Paises Miembros en mate-
ria de investigacion, gestiony transferencia tecnoldgicarela-
cionadas conrecursos genéticosy sus productos derivados;

e) Recomendar a la Junta para su adopcién mediante Reso-
lucién, modelos de documentacién comunes, en particular,
aquellos que permitan comprobar con facilidad la codifica-
ciéon e identificacion de los recursos genéticos y sus produc-
tos derivados, asicomo lalegalidad del acceso;

f) Promover acciones de gestidn, vigilancia, control y supervi-
sidon de autorizaciones de acceso relacionadas con recursos
genéticosy sus productos derivados existentesen dos o mas
Paises Miembros;

g) Recomendary promover planes de emergenciay meca-
nismos de alerta conjuntos para prevenir o resolver proble-
mas relacionados con el acceso a recursos genéticos o sus

productos derivados;

h) Realizar acciones de cooperacidon en materia de recursos
genéticos o sus productos derivados;

i) Elaborar su propio reglamento interno;
) Elaborar una guia explicativa de la presente Decision; y,

k) Las demas que le encomienden los Paises Miembros.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Los Paises Miembros creardn o fortaleceran, de
conformidad consulegislaciéninterna, fondos u otro tipo de
mecanismos financieros con base en los beneficios deriva-
dos delaccesoy enrecursos de otras fuentes para promover
el cumplimiento de los fines de la presente Decisién, bajo la
direccion de la Autoridad Nacional Competente.

Los Paises Miembros, a través del Comité Andino sobre Re-
cursos Genéticos, disefardn e implementaran programas
conjuntos para la conservacién de recursos genéticos y ana-
lizardn la viabilidad y conveniencia de crear un Fondo Andino
para la conservacion de los mismos.

SEGUNDA.- Los Paises Miembros no reconocerdn derechos,
incluidos los de propiedad intelectual, sobre recursos gené-
ticos, productos derivados o sintetizados y componentes in-
tangibles asociados, obtenidos o desarrollados a partir de
unaactividad de acceso que nocumpla conlas disposiciones
de esta Decision.

Adicionalmente, el Pais Miembro afectado podra solicitar la
nulidad e interponer las acciones que fueren del caso enlos
paises que hubieren conferido derechos u otorgado titulos
de proteccion.

TERCERA.- Las oficinas nacionales competentes en materia
de Propiedad Intelectual exigiran al solicitante la indicaciéon
del nimero del registro del contrato de acceso y copia del
mismo, como requisito previo para la concesion del respecti-
vo derecho, cuando tengan certeza o indicios razonables de
gue los productos o procesos cuya proteccion se solicita han
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sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos
ode sus productos derivados de los que cualquierade los Pai-
ses Miembros es pais de origen.

La Autoridad Nacional Competentey las Oficinas Nacionales
Competentes en Propiedad Intelectual estableceransistemas
deintercambio deinformacién sobre los contratos de acceso
autorizadosy derechos de propiedad intelectual concedidos.

CUARTA.- Los certificados sanitarios que amparen la expor-
tacion de recursos bioldgicos que se expidan conforme ala
Decisién 328 de la Comisidn, sus modificatorias o conexas,
incorporaran alfinal del formato laleyenda: “No se autoriza su
USO COMO recurso genético”.

QUINTA.- La Autoridad Nacional Competente podra celebrar
conlasinstituciones a que hace referencia el articulo 36, con-
tratos de depdsito de recursos genéticos o sus productos de-
rivados o derecursos bioldgicos que los contengan, con fines
exclusivos de custodia, manteniendo dichos recursos bajo su
jurisdicciony control.

De igual manera, podra celebrar contratos que no impliquen
acceso, tales como intermediacién o administracion, en rela-
cidn atalesrecursos genéticos o sus productos derivados o
sintetizados compatibles con las disposiciones de este Ré-
gimen.

SEXTA.- Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos
provenientes de areas protegidas o sus productos derivados,
el solicitante, ademas de las disposiciones contempladas en
la presente Decision deberd dar cumplimiento alalegislacion
nacional especifica sobre la materia.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las controversias que se susciten entre los Paises
Miembros se resolveran conforme a lo dispuesto por el orde-
namiento juridico andino.

La solucidn de las controversias que pudiesen surgir con ter-
ceros paises debera ser conforme a lo dispuesto en la pre-
sente Decision. En el caso que la controversia surgiera conun
tercer pais parte contratante del Convenio sobre Diversidad
Bioldgica, suscrito en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992, la
soluciéon que se adopte debera observar, ademas, los princi-
pios establecidos en dicho Convenio.

SEGUNDA.- Enlanegociacion de los términos de los contra-
tos de acceso de recursos genéticos de los cuales mas de un
Pais Miembro es pais de origen o sus productos derivados, asi
como en el desarrollo de actividades relacionadas con dicho
acceso, la Autoridad Nacional Competente tendrd en cuen-
talosintereses de los otros Paises Miembros, los que podran
presentarle sus puntos de vistay las informaciones que juz-
guen mas convenientes.

TERCERA.- La Junta, mediante Resoluciony previa opinion
del Comité Andino sobre Recursos Genéticos, podra perfec-
cionar o ajustar el procedimiento previsto en los Capitulos |y
[Idel Titulo V dela presente Decision.

CUARTA.- La presente Decisidon entrard en vigencia en la fe-
chade su publicacién enla Gaceta Oficial del Acuerdo.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- A la fecha de entrada en vigencia de esta Deci-
sidn, quienes detenten con fines de acceso: recursos genéti-
cos delos cuales los Paises Miembros sean paises de origen,
sus productos derivados o componentes intangibles asocia-
dos, deberan gestionar tal acceso ante la Autoridad Nacional
Competente de conformidad con las disposiciones de esta
Decision. Atal efecto, las Autoridades Nacionales Competen-
tesfijaran plazos, los cuales no podran exceder de veinticua-
tro meses contados a partir delafechade entradaen vigencia
de esta Decision.

Entanto nose cumpla esterequisito, los Paises Miembros po-
draninhabilitar atales personasasicomoalasentidadesalas
cuales éstas representen o por cuenta de las cuales actlen,
para solicitar nuevos accesos a recursos genéticos o sus pro-
ductos derivados en la Subregidn, sin perjuicio de aplicar las
sanciones que correspondan una vez vencido el plazo al que
serefiere el parrafo anterior.

SEGUNDA.- Los contratos o convenios que los Paises Miem-
bros o sus entidades publicas o estatales, hubieren suscrito
conterceros sobre recursos genéticos, sus productos deriva-
dos, recursos bioldgicos que los contengan o componentes
intangibles asociados, que no se ajusten a esta Decisién, po-
dran ser renegociados o no renovados, segun proceda.

La renegociacion de tales contratos o convenios, asi como
la suscripcidon de otros nuevos, se realizard de manera con-
cordada entre los Paises Miembros. A tal efecto, el Comité
Andino sobre Recursos Genéticos establecerd los criterios
comunes.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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TERCERA.- Los Paises Miembros podran ejercer las accio-
neslegales que estimen pertinentes paralareivindicacion de
los recursos genéticos de los cuales son paises de origen, sus
productos derivados y componentes intangibles asociados
y para el cobro de las indemnizaciones y compensaciones a
las que hubiere lugar.

Corresponde Unicamente al Estado la titularidad de laaccion
reivindicatoria de dichos recursos genéticosy sus productos
derivados.

CUARTA.- LaJunta, mediante Resoluciony previa opinién del
Comité Andino sobre Recursos Genéticos, establecerdlos sis-
temas necesarios para la identificaciéon y empaqgue de los re-
cursos genéticosy, en su caso, de sus productos derivados.

QUINTA.- En un plazo no mayor de 30 dias habiles contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Decision,
los Paises Miembros designaran la Autoridad Nacional Com-
petente en materia de acceso a recursos genéticosy laacre-
ditardnantelaJunta.

SEXTA.- Los Paises Miembros, en un plazo no mayor de 30
dias habiles contados a partir de lafecha de entradaenvigen-
ciadeestaDecision, acreditardnante la Juntadel Acuerdo de
Cartagena sus representantes ante el Comité Andino sobre
Recursos Genéticos.

SEPTIMA.- Los Paises Miembros adoptardn un régimen co-
mun sobre bioseguridad, en el marco del Convenio sobre la
Diversidad. Paratal efecto, los Paises Miembros en coordina-
cidn conla Junta, iniciaran los estudios respectivos, particu-
larmente enlorelacionado con el movimiento transfronterizo
de los organismos vivos modificados producto de la biotec-
nologia.

Secretaria General de la Comunidad Andina

OCTAVA.- LaJuntaelaborard, dentro de un plazo de tres me-
ses posteriores a la presentacion de estudios nacionales por
los Paises Miembros, una propuesta para establecer un régi-
men especial o una norma de armonizacion, segln corres-
ponda, que esté orientado a fortalecer la proteccion de los
conocimientos, innovacionesy practicas tradicionales de las
comunidadesindigenas, afroamericanasy locales, de confor-
midad con lo establecido en el articulo 7 de la presente Deci-
sion, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre la Diversi-
dad Bioldgica.

Atal efecto, los Paises Miembros deberdn presentar los es-
tudios nacionales respectivos, dentro del aino siguiente ala
fecha de entrada en vigencia de esta Decision.

NOVENA.- Los Paises Miembros disefiaran un programa de
capacitacion orientado hacia las comunidades indigenas,
afroamericanasy locales, de manera de fortalecer su capa-
cidad de negociacién sobre el componente intangible, en el
marco delacceso alosrecursos genéticos.

DECIMA.- La Junta, mediante Resolucidén, adoptard los mo-
delos referenciales de solicitud de acceso a recursos genéti-
cos y de contrato de acceso, en un plazo no mayor de quince
dias contados a partir delafecha de entradaen vigenciadela
presente Decision.

Dada en la ciudad de Caracas, Venezuela, a los dos dias del
mes de julio de mil novecientos noventay seis.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

QuelaOctava Disposicién Transitoria de la Decision 391fijaba
el plazo de un aflo contado a partir de la fecha de su entrada
en vigencia, para que los Paises Miembros presentaranala
Juntadel Acuerdo de Cartagenauna propuesta para estable-
cerunrégimen especial o unanorma de armonizacién, segun
correspondiera, que estuviera orientado a fortalecer la pro-
teccién de los conocimientos, innovaciones y practicas tra-
dicionales de las comunidades indigenas, afroamericanasy
locales, conforme alo dispuesto en el Articulo 7 de lareferida
Decision 391, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobrela
Diversidad Bioldgica;y,

MODIFICACION DE LA OCTAVA
DISPOSICION TRANSITORIA
DE LA DECISION 391

DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL - TEXTO COMPILADO -

Queelplazo sefalado enlaDisposicion Transitoria Octavade
la Decisiéon 391haresultado insuficiente dada la complejidad
deltema en cuestioén, por lo que es necesario prorrogarlo pa-
ra gque los Paises Miembros puedan cumplir con la obligaciéon
allicontenida.
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LA COMISIONDE LA
COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: LaDecision 391de la Comisidon que contiene el Régi-
men Comun sobre Acceso alos Recursos Genéticos, y la Pro-
puesta 3 del Secretario General;y,

CONSIDERANDO: Que, confecha2dejulio de1996, fue apro-
bada la Decisiéon 391 que contiene el Régimen Comun sobre
AccesoalosRecursos Genéticos, publicada en la Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de CartagenaN2213 del17 dejulio de 1996;

Secretaria General dela Comunidad Andina

Articulo Unico.- Modificar el plazo establecido enla Octava
Disposiciéon Transitoria de la Decision 391, Régimen Comun
sobre Acceso alos Recursos Genéticos, al 29 de febrero de
1998.

Dada en la ciudad de Lima, Peru, alos once dias del mes de
noviembre de mil novecientos noventay siete.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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MODIFICACION DE LA OCTAVA
DISPOSICION TRANSITORIA
DE LA DECISION 391

LA COMISIONDE LA
COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: La Decisidon 391de la Comisidon que contiene el Régi-
men Comun sobre Acceso alos Recursos Genéticos, y la De-
cision 423 dela Comision;y,

CONSIDERANDO: Que, confecha2dejulio de1996, fue apro-
bada la Decisiéon 391 que contiene el Régimen Comun sobre
AccesoalosRecursos Genéticos, publicada en la Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de CartagenaN2213 del17 dejulio de 1996;
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Que la Octava Disposicién Transitoria de la Decision 391 fija-
ba el plazo de un aflo, contado a partir de la fecha de su en-
trada en vigencia, para que los Paises Miembros presentaran
alaJunta del Acuerdo de Cartagena una propuesta para es-
tablecer un régimen especial o una norma de armonizacion,
segun correspondiera, que estuviera orientado a fortalecer
la proteccién de los conocimientos, innovacionesy practicas
tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas
ylocales, conformealodispuestoenelarticulo 7 delareferida
Decision 391, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobrela
Diversidad Bioldgica;y,

Queelplazo sefalado enlaDisposicion Transitoria Octavade
la Decision 391 que luego fuera prorrogado por la Decisién
423, haresultado insuficiente dada la complejidad del tema
en cuestion, por lo que es necesario prorrogarlo para que los
Paises Miembros puedan cumplir con la obligacién alli con-
tenida;

DECIDE:
Articulo unico.- Modificar el plazo establecido en la Octava
Disposicion Transitoria de la Decision 391, Régimen Comun

sobre Accesoalos Recursos Genéticos,al1de enero del 2000.

DadaenlaciudaddeLima, Perd,alosonce dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos noventay ocho.

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

. . LA COMISION DEL
REGIMEN COMUN DE

CAPITALES EXTRANJEROSY

DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL - TEXTO COMPILADO -

SOBRE MARCAS, PATENTES, VISTOS: Los Articulos 7,26 y 27 del Acuerdo de Cartagena,
LlCE N C|AS Y REGAL"AS laDecision 220 de la Comisiony la Propuesta 228 de la Junta;
CONSIDERANDO: Que los Presidentes de los Paises Miem-

CAPITULOI : DEFINICIONES bros del Acuerdo de Cartagena, enlareunién celebrada en
CAPITULOII : DERECHOSY OBLIGACIONES DE LOS la ciudad de La Paz, Bolivia, los dias 29 y 30 de noviembre
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS de 1990, expresaron su beneplacito por la “convergencia cre-

CAPITULOIII : ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES ciente entrelas politicasecondémicas de los Paises Andinos en
CAPITULOIV  : IMPORTACIONDE TECNOLOGIA la bUsqueda de una mayor eficienciay competitividad de sus
CAPITULOV : TRATAMIENTO A LASINVERSIONES DE LA economias, mediante la liberalizacién y apertura al comercio
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Y ylainversidninternacional,enlalineadelosintereses de nues-

DE LASENTIDADES CON OPCION AL tros paises, y laimplantacion de unaracionalidad econémica

TRATAMIENTO DE CAPITAL NEUTRO fundada en lainiciativa privada, en la disciplina fiscal y en un

Estadoredimensionadoy eficaz”;

Queasimismo, enlamencionada reuniénlos Presidentes An-
dinos acordaron remover los obstaculos paralainversion ex-
tranjeraeincentivarlalibre circulacion de capitales subregio-
nales;

Que las nuevas politicas de inversiones extranjerasimperan-
tes enla Subregién hacenindispensable revisar y actualizar
las normas comunitarias aprobadas mediante la Decision
220 de la Comisioén, con el fin de estimular y promover el
flujo de capital y de tecnologias extranjeras hacialas econo-
mias andinas;
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DECISION

DECIDE:

CAPITULOI
DEFINICIONES

Articulo 1.- Para los efectos del presente Régimen se entien-
depor:

Inversidn Extranjera Directa: los aportes provenientes del
exterior de propiedad de personas naturales o juridicas ex-
tranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente
convertible o enbienesfisicos o tangibles, tales como plantas
industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equi-
pos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas,
materias primasy productos intermedios.

Igualmente, se considerardn como inversiéon extranjera direc-
talasinversiones en monedanacional provenientes de recur-
sos conderecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones
que se efectien de conformidad con el presente Régimen.

Los Paises Miembros, de conformidad con sus respectivas
legislaciones nacionales, podran considerar como aporte de
capital, las contribuciones tecnoldgicas intangibles, tales co-
mo marcas, modelos industriales, asistencia técnicay cono-
cimientos técnicos patentados o no patentados que puedan
presentarse bajo la forma de bienes fisicos, documentos téc-
nicos e instrucciones.

Inversionista Nacional: el Estado, las personas naturales na-
cionalesy las personas juridicas definidas como nacionales
por laslegislaciones de los Paises Miembros.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Se considerardntambién como inversionistas nacionalesalas
personas naturales extranjeras conresidencia ininterrumpida
en el pais receptor no inferior a un afo, que renuncien ante el
organismo nacional competente al derecho de reexportar el
capital y a transferir utilidades al exterior. El organismo na-
cional competente del pais receptor podra exonerar adichas
personas del requisito de residencia ininterrumpida no infe-
rioraunafo.

Cada Pais Miembro podra eximir a las personas naturales ex-
tranjeras cuyas inversiones se hubieran generado interna-
mente, de larenuncia prevista en el inciso anterior.

Asimismo, se considerardn como de inversionistas naciona-
les, las inversiones de propiedad de inversionistas subregio-
nales, en los términos establecidos enla presente Decision.

Inversionista Subregional: el inversionista nacional de cual-
quier Pais Miembro distinto del pais receptor.

Inversionista Extranjero: el propietario de unainversién ex-
tranjeradirecta.

Empresa Nacional: la constituida en el pais receptor y cuyo
capital pertenezca en mas del ochenta por ciento a inversio-
nistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacio-
nal competente, esa proporcion se refleje en la direccion téc-
nica, financiera, administrativa y comercial de laempresa.

Empresa Mixta: la constituida en el pais receptor y cuyo capi-
tal pertenezca ainversionistas nacionales en una proporcién
que fluctle entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta
por ciento, siempre que a juicio del organismo nacional com-
petente, esa proporcion se refleje en la direccidon técnica, fi-
nanciera, administrativay comercial de laempresa.

Secretaria General de la Comunidad Andina
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DECISION

Asimismo, se considerardn empresas mixtas aquellas enlas
que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del
Estado del paisreceptor,enun porcentaje noinferior al treinta
por ciento del capital social y siempre que ajuicio del organis-
mo nacional competente, el Estado, ente paraestatal o em-
presa del Estado, tenga capacidad determinante en las deci-
sionesdelaempresa.

Se entiende por capacidad determinante la obligaciéon de que
concurra laanuencia de los representantes estatales enlas
decisiones fundamentales parala marcha de laempresa.

Para fines de la presente Decisidn, se entendera por ente pa-
raestatal o empresa del Estado, aquel constituido en el pais
receptor cuyo capital pertenezcaal Estado en mas del ochen-
ta por cientoy siempre que éste tenga capacidad determi-
nante enlas decisiones de laempresa.

Empresa Extranjera: la constituida o establecida en el pais
receptory cuyo capital perteneciente a inversionistas nacio-
nales seainferioral cincuentay uno por ciento, o cuando sien-
do superior, ajuicio del organismo nacional competente, ese
porcentaje no serefleje enladireccidontécnica, financiera,ad-
ministrativay comercial de laempresa.

Capital Neutro: lasinversiones delas entidades financierasin-
ternacionales publicas de las que forman parte todos los Pai-
ses Miembros del Acuerdo de Cartagenay que figuranen el
Anexo del presente Régimen. Dichas inversiones no se com-
putardn nicomo nacionales nicomo extranjeras enlaempre-
saenque participen.

Paraladeterminaciéndelacalidad de nacional, mixta o extranje-
radelaempresaen que participen estas inversiones, se excluira
delabase de célculo, el aporte de capital neutro y sélo se toma-
radn en cuenta los porcentajes de participacion de los inversio-
nistas nacionalesy extranjeros en el monto restante del capital.

Secretaria General dela Comunidad Andina

Reinversion: lainversion de todo o parte de las utilidades no
distribuidas y de otros recursos patrimoniales, en el caso en
quelo permitanlaslegislaciones nacionales, provenientes de
unainversion extranjera directa, enla mismaempresaen que
se hayan generado.

Pais Receptor: aquel en el que se efectua la inversion extran-
jeradirecta.

Comisioén: la Comisidon del Acuerdo de Cartagena.
Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Pais Miembro: uno de los Paises Miembros del Acuerdo de
Cartagena.

CAPITULOII
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Articulo 2.- Losinversionistas extranjeros tendran los mismos
derechosy obligaciones alos que se sujetan los inversionis-
tas nacionales, salvolodispuesto enlas legislaciones de cada
Pais Miembro.

Articulo 3.- Todainversion extranjeradirecta, o deinversionis-
tas subregionales, que cumpla con las condiciones estable-
cidasen el presente Régimeny en las respectivas legislacio-
nes nacionales de los Paises Miembros, sera registrada ante
el organismo nacional competente, en moneda libremente
convertible.

Articulo 4.- Los propietarios de una inversion extranjera di-
recta, y los inversionistas subregionales, tendran derecho a
transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, enlos
términos previstos enlalegislaciéon de cada Pais Miembro, las

Secretaria General dela Comunidad Andina
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DECISION

utilidades netas comprobadas que provengan de suinver-
sion extranjera directa.

El organismo nacional competente podra también registrar,
en moneda libremente convertible, la inversion de exceden-
tes de utilidades distribuidas.

Articulo 5.- Elinversionista extranjeroy el inversionista subre-
gionaltendran derecho areexportar las sumas que obtengan
cuando vendan, dentro del pais receptor, sus acciones, par-
ticipaciones o derechos o cuando se produzca la reduccion
del capital o laliquidacion de la empresa, previo pago de los
impuestos correspondientes.

La venta de acciones, participaciones o derechos de unin-
versionista extranjero o subregional a otro inversionista ex-
tranjero o subregional, debera ser registrada por el organis-
mo nacional competente, cuando asilo estipule lalegislacion
nacional y no se considerard como reexportacion de capital.

Articulo 6.- El capital registrado estara formado por el monto
de lainversién extranjera directa inicial mas los incrementos
posterioresy las reinversiones, registrados y efectivamente
realizados, conformealo dispuesto en el presente Régimeny
menos las pérdidas netas, silas hubiere.

Articulo 7.- La reinversién, de conformidad con la definicién
incluida en el articulo 1, en empresas nacionales, mixtas o ex-
tranjeras, serd considerada como inversidn extranjeray se
efectuara consujecionalas normas que establezca cada Pais
Miembro. Entodo caso, subsistira la obligacion deregistroan-
te el organismo nacional competente.

Secretaria General de la Comunidad Andina

Articulo 8.- Gozardn de las ventajas derivadas del Programa
de Liberacion del Acuerdo de Cartagena, los productos pro-
ducidos por las empresas nacionales, mixtas o extranjeras
gue cumplan con las normas especiales o requisitos especifi-
cos de origen fijados por la Comisiony la Junta, de conformi-
dad conlo previsto en el Capitulo X del Acuerdo.

Articulo 9.- El capital de las sociedades por acciones debera
estar representado por acciones nominativas.

Articulo 10.- Enla solucidn de las controversias o conflictos
derivados de las inversiones extranjeras directas o de inver-
sionistas subregionales o de la transferencia de tecnologia
extranjera, los Paises Miembros aplicardn lo dispuesto en sus
legislacionesinternas.

CAPITULOIII
ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES

Articulo 11.- Los Paises Miembros designaran el organismo u
organismos nacionales competentes que tendran a su cargo
la aplicacién de las obligaciones contraidas por las personas
naturales o juridicas extranjeras a que se refiere el presente
Régimen.

CAPITULO IV
IMPORTACION DE TECNOLOGIA

Articulo12.- Los contratos de licencia de tecnologia, de asis-
tenciatécnica, de serviciostécnicos, deingenieriabasicay de
detalle y demas contratos tecnoldgicos de acuerdo con las
respectivas legislaciones de los Paises Miembros, serdnregis-
trados ante el organismo nacional competente del respectivo
Pais Miembro, el cual debera evaluar la contribucion efecti-

Secretaria General de la Comunidad Andina
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va de latecnologiaimportada mediante la estimacién de sus
utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen
tecnologia, u otras formas especificas de cuantificacion del
efectodelatecnologiaimportada.

Articulo 13.- Los contratos sobre importacion de tecnologia
deberan contener, por lo menos, clausulas sobre las materias
siguientes:

a) ldentificacion de las partes, con expresa consignacion de
sunacionalidady domicilio;

b) Identificacion delas modalidades querevistalatransferen-
ciadelatecnologiaque seimporta;

c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucra-
dosenlatransferencia de tecnologia;

d) Determinacion del plazo de vigencia;

Articulo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre
transferencia de tecnologia externa, marcas o sobre paten-
tes, los Paises Miembros podran tener en cuenta que dichos
contratos no contengan lo siguiente:

a) Clausulas envirtud de las cuales el suministro de tecnologia
oelusodeunamarca, lleve consigo laobligaciéon parael paiso
laempresareceptorade adquirir,de una fuente determinada,
bienes de capital, productos intermedios, materias primas u
otrastecnologias o de utilizar permanentemente personal se-
falado porlaempresa proveedora de tecnologia;

b) Clausulas conforme a las cuales la empresa vendedora de
tecnologia o concedente del uso de una marca se reserve el
derecho de fijar los precios de venta o reventa de los produc-
tos que se elaboren conbase enlatecnologiarespectiva;

Secretaria General de la Comunidad Andina

c) Clausulas que contengan restricciones referentes al volu-
meny estructura de la produccion;

d) Clausulas que prohiban el uso de tecnologias competido-
ras;

e) Clausulas que establezcan opcién de compra, total o par-
cial, en favor del proveedor de latecnologia;

f) Clausulas que obliguenal comprador de tecnologia a trans-
ferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en
virtud deluso de dichatecnologia;

g) Clausulas que obliguen apagarregaliasalostitulares delas
patentes o delas marcas, por patentes o marcas no utilizadas
ovencidas;y

h) Otras cldusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el
organismo nacional competente del pais receptor, no se ad-
mitirdn cldusulas en las que se prohiba o limite de cualquier
manera la exportacion de los productos elaborados en base
alatecnologiarespectiva.

En ningun caso se admitirdn cldusulas de esta naturaleza en
relacion con elintercambio subregional o paralaexportacion
de productos similares a terceros paises.

Articulo15.- Las contribuciones tecnoldgicas intangibles, en
lamedidaen que no constituyan aportes de capital, dardn de-
recho al pago de regalias, de conformidad con la legislaciéon
delos Paises Miembros.
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DECISION

Las regalias devengadas podradn ser capitalizadas, de con-
formidad con los términos previstos en el presente Régimen,
previo pago delosimpuestos correspondientes.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a unaem-
presaextranjera por sucasa matriz o por otrafilial delamisma
casa matriz, se podrd autorizar el pago de regalias en casos
previamente calificados por el organismo nacional compe-
tente del pais receptor.

CAPITULOV

TRATAMIENTO A LAS INVERSIONES DE LA CORPORACION
ANDINA DEFOMENTO Y DELAS ENTIDADES CON OPCION
AL TRATAMIENTO DE CAPITALNEUTRO

Articulo 16.- Sin menoscabo de lo dispuesto en su Convenio
Constitutivo, lasinversiones directas de la Corporacion Andi-
na de Fomento, seran consideradas como nacionales,encada
Pais Miembro del Acuerdo de Cartagena.

Articulo 17.- Las entidades financieras internacionales gu-
bernamentales, de las que no formen parte todos los Paises
Miembros del Acuerdo de Cartagena, y las entidades guber-
namentales extranjeras de cooperacioén para el desarrollo,
cualquiera que sea su naturalezajuridica, podrdn solicitar a
la Comision, la calificacion de capital neutro para sus inver-
siones y suinclusidon en el Anexo del presente Régimen. La
Comision debera resolver las solicitudes que se le sometan
enlaprimerareuniénsiguiente ala presentacioén de lamisma.
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Articulo 18.- Con su solicitud, las entidades mencionadas en
elarticulo anterior,deberan presentar un ejemplar del conve-
nio constitutivo o del estatuto legal que las rige y lamas am-
pliainformacion posible sobre su politica de inversién, reglas
de operacidén einversiones realizadas, por paises y sectores.

Disposicion Transitoria Primera.- Las empresas extranjeras
gue tengan convenio vigente de transformacion, en los tér-
minos del Capitulo Il de la Decisién 220, podran solicitar ante
los respectivos organismos nacionales competentes que se
deje sin efecto dicho convenio.

Disposicion Transitoria Segunda.- Cuando se trate de pro-
yectos que correspondan a productos reservados o asigna-
dos enforma exclusiva a Ecuador, los cuatro paises restantes
se comprometen a no registrar inversién extranjera directa
ensusterritorios.

DadaenlaciudaddeLima, Pery,alos veintiun dias delmes de
marzo de mil novecientos noventay uno.

ANEXO
NOMINA DE ENTIDADES CON OPCION AL TRATAMIENTO
DE CAPITALNEUTRO PARA SUS INVERSIONES

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Corporacion Financiera Internacional (CFI)
-Sociedad Alemana de Cooperacion Econémica (DEG)
- Fondo de Industrializacién de Dinamarca para
Paises en Vias de Desarrollo (IFU)
- Corporacion Interamericana de Inversiones.
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