N’ | 5222-MIEM-J
REGLAMENTO LEY DE PATENTES DE INVENCION,
DiBuJdos Y MoODELOS INDUSTRIALES

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LOS MINISTROS DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS
Y DE JUSTICIA Y GRACIA,

En uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del articulo 121 de la Constitucion
Politica y 40 de la ley N® 6867 del 25 de abril de 1883; y Considerando:

Que es necesario proceder a reglamentar la ley N? 6867, no sdlo para dar cumplimienta al mandato
contenido en su articulo 40, sino porque en general es necesario contar con un reglamento para su

mejor aplicacién. Por tanto,

DECRETAN:
EL SIGUIENTE
REGLAMENTO DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION

DisuJdos ¥ MODELOS INDUSTRIALES ¥ MODELOS DE UTILIDAD

CAPITULO |

DIsPOSICIONES GENERALES

Articulo 12, - Definiciones.

En el presente Reglamento se entendera por:
a) "Ley", la Ley sobre Patentes de Invencidn, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de
Utilidad, N® 6867 del 25 de abril de 1983,

b) "Registro”, el Registro de |la Propiedad Industrial, dependiente del Registro Nacional.

Articulo 22. - Formularios impresos.

El Registro podran establecer formularios impresos de utilizacion obligatoria para la presentacién
de solicitudes y de informacién relacicnada con las solicitudes, par los aviscs que se publiquen en
el Diario Oficial y para los demas tramites y actos que el Director del Registro pudiera determinar
mediante instruccion administrativa.

2. El Registro aplicara en la medida de lo posible las normas técnicas internacionales establecidas
para la documentacién e informacion relativa a los titulos de propiedad industrial.



CAPMULO N

DE LAS INVENCIONES

Articulo 32. - Definicidn de invencion.

1. Una invencién de producto podra referirse, entre otros, a cualquier sustancia o material y a
cualguier articulo, aparato, maguina, equipo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, asi como
a cualquier parte de los mismos.

2. Una invencidn de procedimiento podra referirse, entre otros, a cualquier secuencia de etapas, o
a sus partes y modalidades, conducentes a la fabricacidon o a la obtencién de un producte ¢ de un
resultado.

Articulo 42. - Nivel inventivo.

Para determinar si la invencion tiene nivel inventivo suficiente, se comparara cada reivindicacion
con el estade de la técnica considerado en su conjunto. A estos efectos, una reivindicacion ho sélo
se comparara con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aguellas
combinaciones 0 yuxtaposiciones de elementos que resultasen obvias o evidentes para una

perscna normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Articulo 52. - Contenido de la solicitud de patente.
La sclicitud de patente se dirigira al Registro y contendra una peticién de concesidn de la patente,
titulo de la invencién y los datos relativos al solicitante, al mandatario y al inventor, cuando
procediera.
2. El titulo de la invencién debera:
a) Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o materia de la invencion.
b} Expresar si la invencidn reivindicada se refiere a un procedimiento, un productc, o
ambas categorias.
¢} No contener nombres propios, denominaciones de fantasia, marcas, ni otras
designaciones que no se refieran especificamente a la sustancia de la invencién.
3. Con respecto al solicitante; la solicitud indicara el nombre, el domicilio, Direccidn y demas
calidades. Cuando el solicitante fuere una persena juridica, se indicara el lugar de su constitucion
¥, en su caso, el lugar de su inscripcion o incorporacion y su domicilio. Tratandose de una persona
juridica inscrita en Costa Rica, se indicara también el nimero de cédula de persona juridica.
Cuando el solicitante estuviere representado por una mandatarioc o fuere el inventor, ello se
indicara en la solicitud.
4. Con respecto al inventor, cuando éste no fuere el solicitante, se indicara el nombre y la direccion.

Cuando hubiere mas de un inventor, se indicaran los datos de todos ellos.



5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, |a solicitud contendra una declaracion del solicitante
en la cual se indigue la manera o el titulo por el cual adquirié del inventor el derecho a la patente y
debera aportar el documento probatorio correspendiente.

8. En la solicitud se indicard casa u oficina en la ciudad donde esta ubicado el Registro de la
Propiedad Industrial, para recibir netificaciones.

(Asi modificado por art. 15, Decreto Ejecutivo N2 17602 de 11 de mayo de 1987)

7. La solicitud estard acompanada de la descripcion del invento, los dibujos que correspondieren y
un resumen, los cuales se presentaran en cinco ejemplares. Asimismo, se acompanara el
comprobante de haber pagado la tasa de presentacion y la certificacion del Ministerio de Salud

referida en el articulo 62, parrafo 82 de la ley, cuando corresponda.

Articulo 62 - Representacidn.

La desighacion de mandatario podra hacerse en la misma solicitud o mediante poder presentado
con la solicitud ¢ a mds tardar dentrc de los plazos respectivos establecidos en el Cédigo de
Procedimientos Civiles. Si no se presentara el poder dentro de dichos plazos, se reputaran nulos
los actos realizados por el mandatario. Si el solicitante tuviere domicilic o sede fuera del pais, el
poder deberd ctorgarse en documento aparte y presentarse debidamente legalizado.

2. Cuandc fueren varios los solicitantes, podra designarse como representante comun a uno de
ellos.

Articulo 72. - Descripcion de la invencién.
La descripcién indicara el titulo de la invencién y debera incluir la siguiente informacién:
a} Precisar el sector tecnolégico al que se refiere o al cual se aplica la invencién.
b} Indicar la tecnologia antericr conocida por el solicitante, que pueda considerarse Uil
para la comprensién, la busqueda y el examen de la invencién, identificar los documentos y
publicaciones anteriores en gue se describa o refleje dicha tecnologia.
¢} Describir la invencidn en términos que permitan la comprension del problema técnico y
de la solucidn aportada por la invencién y exponer las ventajas gue tuviere con respecto a
la tecnologia anterior,
ch) Describir brevemente los dibujos; en su caso.
d) Describir la mejor manera prevista por el solicitante para ejecutar o llevar a |a practica la
invencion, utilizando ejemplos, cuando convenga y referencias a los dibujos.
e} Indicar de manera explicita, cuando ello ne resulte evidente de la descripcidn o de la
naturaleza de la invencién, el modo en que ésta sea susceptible de aplicacidn industrial y la
forma en que pueda ser producida v utilizada.
2. La descripcidn se desarrollara siguiendo el orden indicado en el parrafo 12, a noc ser que por la
naturaleza de la invencion, un método ¢ un orden diferente permitan una mejor comprension o una
representacion mas econdmica.



Articulo 82.- Reivindicaciones.
Cuando hubiere mas de una reivindicacion, ellas se numeraran consecutivamente.
2. La definicidon de la materia que sera objeto de proteccién segun las reivindicaciones deberd
hacerse en funcidn e las caracteristicas técnicas de la invencién. Las reivindicaciones no
contendrdn ejemplos ni emplearan términos relativos o imprecisos, salvo que tales términos
estuvieren definidos con precisidon en la prescripcién.
3. Salvo cuando la naturaleza de la invencién hiciere conveniente una redaccion diferente, las
reivindicaciones contendran:
a) Un preambulo en el que se indiquen las caracteristicas técnicas de la invencion
necesarias para su definicién, que combinadas forman parte del estado de la técnica.
b) Una parte caracteristica, precedida de las palabras "caracterizada en", "caracterizada
por”, “donde la mejora comprende”, o cualquier otra expresidon analoga. en la que se
expongan de manera concisa las caracteristicas técnicas que. conjuntamente con las
mencionadas en el parrafo a), se desea proteger.
4. Salvo cuando fuere absclutamente necesario, las reivindicacicnes no deberan fundarse, en lo
concerniente a las caracteristicas técnicas de la invencidn, en referencias a la descripcién ¢ a los
dibujos. En particular, deberan evitarse referencias tales como "segun se describe en la parte... de
la descripcidn” o "segln la ilustracién de la figura... de los dibujos".
5. Cuando la solicitud contenga dibujos, las caracteristicas técnicas mencicnadas en las
reivindicaciones podran ir sequidas de nimeros de referencia a tales caracteristicas ilustradas en
los dibujos.

Tales nimeros de referencia figuraran entre paréntesis.

Articulo 92.- Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes.

Una reivindicacion serd considerada como reivindicacién independiente cuande defina la materia
protegida sin referencia a una reivindicacién precedente comprendida en la misma solicitud.

2. Una reivindicacion sera considerada comeo reivindicacion dependiente cuando comprenda o se
refiera a alguna reivindicacién precedente. Cuando la reivindicacion dependiente se refiera a dos o
mds reivindicacicnes precedentes, sera considerada como reivindicacion dependiente miltiple.

3. Toda reivindicacion dependiente debera indicar, en su preambulc, el nimero de |a reivindicaciéon
gue le sirva de base y en su parte caracterizante precisard la caracteristica adicional, la variacion,
la modalidad o la alternativa reivindicada.

4. Una reivindicacién dependiente multiple solo podra referirse de modo alternative a las
reivindicaciones que le sirven de base y no podra servir de base a otra reivindicacidon dependiente
multiple.

5. Una reivindicacion dependiente se entenderd e interpretara de manera que incluya todas las
caracteristicas y las limitaciones contenidas en la reivindicacidn que le sirve de base. Una
reivindicacién dependiente multiple se entenderd e interpretard de manera que incluya todas las



caracteristicas y las limitaciones contenidas en aguella reivindicacién junto con la cual haya de ser
considerada.

8. Las reivindicaciones dependientes deberdn agruparse en la medida de lo posible a continuacién
de las reivindicaciones gque les sirvan de base.

Articulo 10.- Resumen.
El resumen deberd redactarse de manera que pueda servir eficazmente como instrumento de
busqueda y recuperacion de la informacion técnica contenida en el documento respectivo y debera
circunscribirse esencialmente a aquello que la invencién aporta como novedad al estado de la
técnica.
2. El resumen comprendera:
a) Una sintesis de lo divulgado en la descripcion, |as reivindicaciones y los dibujos, la cual
deberd indicar el sector tecnolégico al que pertenece la invencién y redactarse de manera
que permita comprender claramente el problema tecnolégico, la esencia de |a solucion de
ese problema mediante |a invencidn y el uso o los usos principales de la invencién,
b) En su caso, la formula guimica o el dibujo que caracterice mejor a la invencion.
3. El resumen incluird, entre otros, logs siguientes elementos de informacién tomados de la
descripcion del invento:
a) Tratandose de productos o compuestos guimicos; su identidad, preparacién y uso o
aplicacién.
b} TratAndose de procedimientos quimicos; sus etapas ¢ pasos, el tipo de reaccién y los
reactivos y condiciones necesarios.
¢) Tratandose de maquinas, aparatos 0 sistemas; su organizacién y funcionamiento.
ch) Tratandose de productos o articulos; su método de fabricacion.
d} Tratdndose de mezclas; sus ingredientes.
4. Cuando el resumen contenga un dibujo, cada caracteristica técnica mencionada en el resumen
ird seguida de un nimero de referencia entre paréntesis que remita a las caracteristicas ilustradas

en el dibujo.

Articulo 11.- Terminologia y signos usados en la solicitud.

En todos los documentos contenidos en la solicitud de patentes, las unidades de peso y medida se
expresaran segun el sistema métrico, las temperaturas en grados centigrados y la densidad en
unidades métricas.

2. Para las indicaciones de calor, energia, luz, sonido y magnetismo, asi como para las férmulas
matematicas v las unidades eléctricas, se aplicaran las normas y prescripciones de la practica
internacional; para las férmulas quimicas se utilizaran los simbolos, pesos atomicos y farmulas
moleculares de uso general.



Articulo 12.- Derecho de prioridad.
De conformidad con el articulo 62 de la ley, la solicitud debera contener una declaracion por la cual
se reivindique la pricridad de una o varias solicitudes antericres presentadas en otro pais, en cuyo
caso el Registro pedird al solicitante que proporcione, dentro del plazo de tres meses contados
desde la notificacion, una copia de la solicitud anterior certificada por la Cficina de Propiedad
Industrial del pais donde se presentd.
2. La declaracién a gue se refiere el parrafo 12, debera indicar:

a) La fecha de la solicitud anterior.

b) El nimero de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 3°.

c) El simbolo de la Clasificacién Internacional de Patentes que se haya asighado a la

solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4.

ch) El nombre del pais en el que se haya presentado la solicitud anterior.

d) Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o internacional, la Oficina ante la cual

se haya presentado.
3. 8i no se conociere el nimero de la solicitud en el momentc de efectuarse |la presentacion de la
declaracién referida en el parrafo 1°, debera ser comunicado en un plazo de tres meses a partir de
la presentacion de dicha declaracion.
4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un simbole de la Clasificacién Internacional de
Patentes, aun en el momento de efectuarse la presentacion de la declaracién referida en el parrafo
12, el solicitante debera indicarlo en la misma.
5. El solicitante podra modificar el contenido de la declaracion referida en el parrafo 12, en cualquier
momento antes de que se conceda la patente.
6. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe gue no se han satisfecho los requisitos
del presente articulo, notificard al sclicitante para que proceda a efectuar la correccidon necesaria.
Si el solicitante no satisfaciere los requisitos dentro del plaze de quince dias habiles contados
desde la fecha de la notificacién, se considerard como no presentada la declaracion referida en el
péarrafo 1°.
7. Las solicitudes de patente presentadas con base en este articulo serdn resueltas definitivamente
cuando se presente el certificadc de origen, el cual, so pena de caducidad de la solicitud, sera

portado dentro de los seis meses siguientes a su expedicién,

Articulo 13.- Unidad de la invencién.
Para determinar la unidad de la invencién, se entendera que existe tal unidad aun cuando la
solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorias, siempre que dichas
reivindicaciocnes estén vinculadas y formen parte de Un mismo conjunto inventivo o concepcion
inventiva. Se entendera gue hay unidad de la invencidén en las solicitudes que contengan
reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

a) Un preducto y un procedimiento para la fabricacién de dicho producto.



b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en practica de ese procedimiento.
¢} Un producto, un procedimiento para la fabricacidon de dichc productc y un aparato o
medic para la puesta en practica de ese procedimiento.
2. La misma solicitud podra incluir una o mas reivindicaciones dependiente por ¢cada reivindicacién
independiente, siempre que en conjunte se cumpla con las condiciones de unidad de la invencidn.

Articulo 14.- Retiro de la solicitud.

El retirc de la solicitud se efectuara mediante declaracion escrita dirigida al Registro. Cuando los
solicitantes de la patente fuesen dos o mas personas, el retiro de la

solicitud tendrd que hacerse en comun.

2. En caso de retiro de la solicitud, antes de su publicacién. habra derecho al reembolso del 50%
de la tasa de presentacion. El retiro efectuado después de la publicacion no dard derecho al

reembolsc de las tasas que se hubieren pagado.

Articulo 15.- Presentacién de la solicitud.
El Registro admitira la solicitud de patente solo cuando contenga al menos la informacién y los
documentos siguientes:

a} El nombre y direccién del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.

b} El comprobante de pago de |a tasa de presentacidn.

¢) Un documento que contenga la descripcién del invento y las reivindicaciones.
2. Al admitirse la solicitud en el Registre, se consignara la fecha de presentacion y el nimerc de la
solicitud en cada uno de sus folios y en los documentos que la acompanen.
3. En el caso de sclicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procedera a rechazarlas de
plano, mediante resolucion razonada, concediendo la devolucion del 50% de la tasa de
presentacion pagada.

Articulo 16.- Defectos de forma.

En caso de no efectuarse la correccién 0 subsanarse la omisién que se prevenga conforme al
articulo 9, parrafo 22 de la ley, en el plazo correspondiente, el Registro procedera a efectuar el
archivo de |a solicitud mediante resolucién que se notificard al solicitante salvo prérroga por otro
términc igual, debidamente justificada. En caso de archivo de la sclicitud no habra derecho al

reembolsc de las tasas que se hubieren pagado.

Articulo 17.- Publicacion de la solicitud.

En caso de tenerse por desistida La solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro
procedera a efectuar su archivo del modo prescrito en el articulo anterior.

2. El aviso que se publique anunciando la solicitud de patente serd redactade por el Registro y
contendré:



a) El nombre, domicilio y direccion del solicitante.

b) El nombre y direccién del mandataric, cuando lo hubiere.

¢) El nombre y domicilio del inventor.

ch) El nimere de la solicitud.

d} La fecha de presentacidn de la solicitud.

e) El simholo o simbolos de la Clasificacion Internacional de Patente que correspondieren

a la invencion, cuando ellos se hubieren consignado.

f) El titulo de la invencién.

g) Una sintesis del resumen.
3. La consulta de los expedientes de las solicitudes de patente para efectos de informacién se
efectuard en las oficinas del Registro en horas habiles.
4. No se considerardn parte del expediente abierto al publico para efectos de informacién, los
proyectos de resolucién y otros documentos preliminares o internos preparados por los

examinadores o por otros funcionarios del Registro.

Articulo 18.- Oposicién a la concesién de la patente.
La oposicidn que se presentare contra la concesion de una patente contendra:
a) El nombre, domicilio y direccidn del opositor.
b} El nombre y direccién del mandatario, cuando lo hubiere.
¢} El ndmero y fecha de presentacion de la sclicitud materia de la oposicién y el titulo de la
invencién objeto de dicha sclicitud.
ch) Los tundamentos de hecho y de derecho de la oposicién.
d) Sefalamiento de casa u oficina dentro del territeric nacicnal, donde oir notificaciones.
e} La firma del cpositer en su case debidamente autenticado por un abogado.
f} Las pruebas que fueren pertinentes para apoyar los fundamentos de cposicidon; y
g) El comprobante de pago de la tasa de oposicion.
2. Las disposiciones contenidas en el articule 7, relativas la representacion, seran aplicables a la

Oposicidn en cuanto correspondan.

Articulo 19.- Examen de fondo.

Cuando al efectuarse el examen de fondo de una solicitud se descubra que existe en tramite otra
solicitud de patente de fecha anterior, en la cual se describa 0 se reivindique alguna materia que
podria desvirtuar en todo o en parte la novedad de lo reivindicade en la solicitud bajc examen, el
Registro suspendera el examen de esta solicitud hasta que quede resuelta la solicitud de fecha
anterior. La materia que guedare incluida en la prescripcion o en las reivindicaciones de la patente
gue se conceda en base a la solicitud de fecha ,anterior se considerard como parte del estado de la
técnica para efectos de determinar la novedad de cualquier otra solicitud de fecha posterior.



2. Por la via de la modificacién de solicitudes, para subsanar defectos, no se podra ampliar la
invencion original, ni se podran introducir elementos sustanciales nuevos o adicionales con
respecto a dicha invencidn gue no se encontraran en la solicitud inicial.

3. Cuando la observacion notificada al solicitante por el Registro se funde en falta de unidad de la
invencién, el sclicitante deberd dividir su solicitud en dos o més solicitudes fraccionarias que se
organizaran como expedientes independientes. El solicitante debera presentar los documentos
duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y
acompanar los comprobantes de pago de la tasa de presentacién por cada una de las solicitudes
fraccionarias, deduciende el monto de |a tasa pagada por la solicitud inicial. caso de divisién de a

solicitud, la norma del parrafo 2° se aplicara a cada una de las solicitudes fraccionarias.

Articulo 20.- Conversidn de patente a modelo de utilidad.

Cuando una solicitud de patente de invencion fuere objetada por razén de que la invencién no
satisface el requisito de nivel inventivo, el solicitante podra, dentroc del plazo prescritc para
contestar las objeciones del Registro, pedir gue dicha solicitud se convierta en solicitud de registro
de modelo de utilidad, cuando corresponda y que se tramite como tal,

2. La conversion de la solicitud de patente de invencidn en solicitud de registro de modelo de
utilidad no dara derecho a ningln reintegre de la tasa de presentacion pagada por la solicitud de
patente de invencidn.

Articulo 21.- Informacién relacionada con las solicitudes de patentes.

La informacién y la documentacion que el solicitante deba proporcionar al Registro en virtud del
articulo 14 de la ley, deberd presentarse dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha
de la notificacién del requerimiento.

2. La informacién y la documentacion referida en el parrafo 1°, debera suministrarse debidamente
legalizada vy, en su caso traducida por un traductor oficial en idioma espancl. El Registro podra

requerir que la traduccién que se presente sea legalizada.

Articulo 22.- Concesidn de la patente.
La resolucién de concesion de la patente contendra por lo menos:
a) El nombre del Registro.
b) El nUmero de la patente.
¢) El nimero y fecha de presentacidn de la solicitud de patente.
ch) El simbole o simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes gue correspondiere
a la invencion,
d) El nombre, domicilio y Direccidn del titular de la patente.
&) El nombre y domicilio del inventor.
f} El nombre y direccion del mandatario, cuando lo hubiere.



g) El titulo de la invencion.

h} La duracion de la proteccién.

i) Las reivindicaciones aprobadas; y

J) Los dibujos correspondientes.
2. Se agregara a la resolucidn la descripcion y el resumen.
3. De la anterior resolucion se publicara por parte del interesado, una resefia en el Diario Oficial.
(Asi modificado por arl. 1¢, Decreto Ejecutive N° 17602 de 11 de mayo de 1987)
4. El certificado de concesién de la patente ira firmado por el Director del Registro o por el
funcionario en quien éste delegue tal atribucién y llevara anexo una copia de la resolucién de

concesién y un ejemplar del documento de patente.

Articulo 23.- Pago de las tasas anuales.

Las tasas anuales para mantener en vigencia la patente podran ser pagadas por anticipado para
dos 0 mas periodos anuales.

2. En caso de pago de la anualidad durante el plazo de gracia, la tasa debida y la respectiva
sobretasa se pagaran simultaneamente. Durante el plazo de gracia, la patente mantendra su
vigencia plena.

3. Los pagos de las tasas anuales seran anotados en el Registro, bajo la partida correspondiente a
la patente cuya tasa se hubiere pagado.

La anctacion indicara el monto pagado, el periodo o periodos anuales a los cuales corresponde el
page y la fecha en que se recibid el pago.

4. En caso de renuncia, caducidad o declaracién de nulidad, no habra derecho a reintegro de tasas

o anualidades pagadas anticipadamente.

Articulo 24.- Renuncia a la patente.
El titular de la patente podra renunciar a una o a varias de las reivindicaciones de |a patente, o a la
patente en su totalidad, en cualquier tiempo, mediante declaracién escrita presentada al Registro.
Cuando los titulares de la patente fueren dos 0 mas personas, la renuncia a la patente tendra que
hacerse en comun, salvo acuerdo en contrario entre los titulares La declaracion de renuncia a la
patente que se presente al Registro contendra:

a) El nombre y domicilio del titular de la patente.

b) El nUmero de la patente.

¢} El titulo de la invencion.

ch) La indicacién de la extensién de la renuncia, especificando si la renuncia comprende |a

patente en su totalidad o sélo una o varias de sus reivindicaciones y en este (ltimo caso los
numercs de las reivindicaciones objeto de la renuncia.
2. La renuncia surtird efectos a partir de su publicacidon sin perjuicic de lo dispuesto en el parrafo
4°,



3. El Registro anotard la renuncia y ordenara al renunciante gue publigue un aviso en el Diario
Cficial. El aviso que se publigue en el Diario Oficial anunciando la renuncia a la patente contendrd
los datos indicados en los incisos a), b), ¢) vy ch) del parrafo 1° e indicara ademés la fecha de
presentacion de la declaracion de renuncia ante el Registro.

4. Si la patente a la que se renuncia fuere objeto de una licencia obligatoria, la renuncia séle se
admitira si se presenta una declaracién escrita del licenciatario en virtud de la cual éste consiente a
la renuncia, salvo que existan circunstancias que a juicio del Registro justifican la admisién de |a

renuncia.

Articulo 25.-Inicio de la explotacién industrial.
Cuando los titulares de la patente fueren dos o mas personas, cualquiera de ellos podra explotar la
invencién en el pais sin que sea necesario el consentimiento previo de los demés, salvo acuerdo
an cantrario entre los titulares.
2. La declaracién jurada que se presente al Registro comunicando el inicio de la explotacién
industrial de la invencién, contendra;

a) El nombre, domicilio y direccidn del titular de la patente.

b) El nUmero de la patente.

¢} La fecha de concesidn de la patente.

ch) El titulo de la invencién.

d} La fecha de inicio de Ia explotacion industrial de patente.

e} El nombre y direccidn de la persona ¢ empresa que estuviere efectuando directamente

la explotacién industrial.

fy La direccidn ¢ ubicacién precisa del lugar en que se estuviere efectuando dicha

explotacion industrial.

q) Especificaciones téenicas de los productos fabricados bajo la patente.

h) Capacidad instalada de produccién.

iy Volumen fisico de produccion y ventas mensuales.

i) Mercado nacional cubierto.

k) Precios unitarios de venta.

Articulo 26.- Autorizacién de importacidén.
La solicitud de autorizacidén de importacion a que se refiere el articulo 18, parrafo 3° de la ley, se
presentard a la Direccidn de Comercic Exterior del Ministeric de Economia y Comercio y
contendré:
a) El nombre, domicilio y direccion del solicitante.
b) El nUmero de la patente gue protege el producto cuya importacion desea efectuarse.
¢) La indicacién precisa del tipp y del volumen o cantidad de los productos gque
especificamente desea importar el solicitante.



ch) Los fundamentos de derecho y de hecho que justifican la solicitud, indicando en
particular cual es la demanda que no esta siendo satisfecha y en su caso cuales seran las
regiones del pais cuya demanda serd satisfecha mediante la importacion del producto
protegido.
2. La solicitud de autorizacidn de importacion sera notificada al titular de la patente y a cualquier
licenciatario inscrito en el Registro, quienes podran presentar sus chservaciones dentro de un
plazo de un mes contado desde la fecha de la notificacion.
3. La resolucién por la cual se conceda una autorizacién de importacion especificara, segin
corresponda, el volumen o cantidad de la importacién autorizada, el tiempo durante el cual se
autoriza la importacion y la regién a la cual se destinard la importacion. La resolucién podrd
establecer con respecto a la importacién autorizada cualquier otra limitacion o condicion gue
resultare necesaria o justificada en atencion a las circunstancias del caso.

4. Copia de la resolucion que conceda la autorizacién de importacion se enviara al Registro.

Articulo 27.- Transferencia y licencia de la patente.
Toda licencia de patente y toda transferencia relativa a una solicitud de patente, o a una patente
concedida, dehera constar por escrito e inscribirse en el Registro, el cual ordenara la publicacién
de un avisc en el Diario Oficial anunciando la transferencia ¢ licencia de la patente. La
transferencia o licencia sl tendra efectos legales frente a terceros después de haber sido inscrita.
2. Cuando los solicitantes o los titulares de la patente fueren dos 0 mas personas, cada uno podra
transferir por separado sus derechos ¢ su cuota, pero la concertacién de contratos de licencia
relativos a la patente tendrd que hacerse en comin, salvo acuerdo en contrario entre los
solicitantes o titulares.
3. En defecto de estipulacién en contraric, el contrato de licencia se regira por las siguientes
normas:

a) La licencia se extendera a todos los actos que el licenciante tuviere derecho a ejecutar

en virtud de la patente, sin limitacion de tiempo, en todo el territorio del pais y con respecto

a cualguier aplicacion de la invencidn.

b) El licenciatario no podra transferir la licencia ni otorgar sus licencias.
4. El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la transferencia o licencia contendra;

a) El nombre, domicilio y direccidn del transferiente o licenciante.

b) El nombre, domicilio y direccidn del adquiriente o licenciatario.

¢} El nimero de la patente o de la solicitud de patente.

ch) La fecha de concesidn de la patente, ¢ de la sclicitud de patente.

d) El titulo de Ia invencion,

e) La fecha y la naturaleza del acto o contrato por el cual se efectud la transferencia o

licencia.



f} Cualquier limitacién o condicién especial con respecto al alcance o a la extensién de la

transferencia o licencia.

Articulo 28.- Licencia obligatoria para explotacion industrial.
La solicitud de licencia obligatoria para la explotacién industrial de la invencidn patentada
contendré:
a) El nombre, domicilio y direccion del solicitante.
b) El nimero de la patente con respecto a 1a cual se solicita la licencia.
¢} Los fundamentos de derecho y de hecho que justifican la solicitud, asi como los maotivos
y circunstancias que fueren pertinentes.
ch) La prueba de que el solicitante tiene la capacidad para explotar industrialmente la
invencion patentada, entendiéndose que tal capacidad podra resultar de un convenio o
contrato suscrito por el solicitante de la licencia obligatoria con un tercero en virtud del cual
éste transfiera a dicho solicitante la tecnologia necesaria para efectuar tal explotacion
industrial.
d) La prueba de que el solicitante de la licencia obligatoria ha pedido previamente al titular
de la patente una licencia contractual y que no ha podidc obtenerla en condiciones y plazo
razonables.
2. La prueba referida en el inciso ch) podra ofrecerse en la solicitud y presentarse posteriormente,
dentro de un plazo de tres meses contado desde la fecha de presentacién de la solicitud. A peticidén
de la parte interesada, dicho plazo podra ser prorregade prudencialmente por el Registro. La
solicitud caera en abandono y se ordenara su archivo si no
se presentare la prueba referida dentro del plazo prescrito.
3. La solicitud de licencia obligatoria serd comunicada al titular de la patente y a cualquier
licenciatario inscrito en el Registro, quienes podran presentar sus chservaciones dentro de un
plazo de treinta dias habiles contado desde la fecha de la notificacidn. A solicitud de parte
interesada, el plazo para presentar observaciones podra ser prorrogado prudencialmente por el
Registro de la Propiedad Industrial, cuando existan razones justificadas.
4. A solicitud de alguna de las partes interesadas, ¢ de oficio cuando lo estime conveniente para
resolver mejor, el Registro pedra convocar a una audiencia de todas las partes interesadas en el
procedimientc de concesidén de la licencia obligatoria. En dicha audiencia se procurara llegar a un
acuerdo entre las partes con respecto a todos o algunos de los aspectos de la concesidén de la
licencia. La resolucidon de concesidn de la licencia obligatoria incorporara aguellos puntes en los
gue se hubiere llegado a un acuerdo durante la audiencia y se ajustard a las regulaciones
existentes schre actos y contratos de transferencia de tecnologia.
5. La revocacion y la modificacion de la licencia obligatoria se sujetaran, en cuanto fuere aplicable,
al procedimiento previsto para la concesién de la licencia obligatoria.



6. El heneficiario de la licencia obligatoria podra renunciar a ella mediante declaracién escrita
dirigida al Registro, el gue inscribird la renuncia y la notificara al titular de la patente y a las demas
partes en el procedimiente de concesion de la licencia. La renuncia surtira efectos a partir de la
fecha de su recepcion por el Registro.

Articulo 29.- Caducidad.

El Director del Registro declarard de oficio la caducidad de las patentes y publicard el aviso
correspondiente en el Diario Oficial.

Articulo 30.- Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes.
La solicitud de licencia obligatoria en caso de patentes dependientes se sujetara a las
disposiciones del articulo 28, en cuanto corresponda.
2. El solicitante debera indicar en su solicitud el numero de la patente ¢ de las patentes de las que
fuere titular y cuya explotacién industrial requiera la concesion de la licencia obligatoria.
3. El Registroc examinara las patentes en cuestion para determinar la necesidad de conceder la
licencia solicitada. La resolucidon que conceda la licencia establecera;
a) El alcance de la licencia, especificando en particular las reivindicaciones que quedan
sometidas a la licencia y los actos para los cuales se concede.
b} La cuantia y las condiciones del page que debera efectuar el licenciatario, debiendo
determinarse dicho pago sobre la base de la extensién de la licencia otorgada y de la
amplitud de la explotacidn de la invencidn objeto de la licencia.
¢} Otras condicicnes y limitacicnes que el Registro estime convenientes para la mejor
explotacion de las invenciones protegidas por las patentes en cuestién.

Articulo 31.- Licencias de utilidad publica.
El decrete del Poder Ejecutivo por el cual se autorice la explotacion de la invencion patentada en
aplicacion del articulo 20 de la ley, establecera:
a) La entidad que estara autorizada a explotar |2 invencidn patentada.
b) Las razones de interés publico que justifican la autorizacion.
c) El alcance o extension de la explotacién gue se autoriza, especificando en particular el
pericdo por el cual se concede la autorizacion y los actos gue podran realizarse con
respecto a la invencion patentada.
ch) La cuantia y las condiciones del pago gue debera efectuarse al titular de la patente ¢ a
cualquier licenciatario exclusive de dicha patente, debiende determinarse dicho pago sobre
la base de la amplitud de la explotacién de la invencidn objeto de la autorizacién.
d) Cualesquiera otras condiciones y limitaciones que el Poder Ejecutivo estime conveniente
establecer con respecto a la explotacion de la invencién.
2. Serdn aplicables a las licencias de utilidad Publica las disposicicnes del articulo 28, parrafo 39
en cuanto corresponda. El procedimiente alli referide no necesitard haberse concluido para que



pueda concederse la autorizacién cuanto por circunstancias de emergencia urgiera disponer

inmediatamente del producto patentado.

Articulo 32.- Nulidad.

Cuando las causales de nulidad indicadas en el articule 21 de la ley sdlo fueren aplicables a
algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicacién, la nulidad se declarara
solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicacion, segin

corresponda.

Articulo 33.-Consulta de expedientes y notificacion de rescluciones.

Serd consultable por el pablico cualquier expediente de solicitud de patente, salvo solicitudes no
publicadas, incluidas las retiradas antes de su publicacion. Los autes y sentencias que dicte el
Registro de |la Propiedad Industrial se notificaran a los interesados, ya sea en forma personal por
medio de copia ¢ por medio de nota que dehera enviarse por correo certificado a la direccion que
hubiera indicado, corriendo los términos desde el dia habil siguiente a la fecha que se notifique
persocnalmente al interesado o se deposite |a nota en la oficina de correos.

(Asi reformado por art. 1%, Decreto Ejecutivo N° 17602 de 11 de mayo de 1987)

CAPITULG 1IN

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Articulo 34.- Aplicacion de las disposiciones sobre invenciones.
1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las patentes de invencidn
serdn aplicables, en lo conducente, a los modelos de utilidad.

2. Serd aplicable a los modelos de utilidad |a clasificacion internacional respectiva.

CAPITULO IV

DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Articulo 35.- Aplicacion de las disposiciones scbre invenciones.
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las patentes de invencién
serdn aplicables, en lo conducente, a los dibujos y modelos industriales, sin perjuicio de las

disposiciones contenidas en este capitulo.

Articulo 36.- Contenido de la solicitud de registro.

La solicitud de inscripcion del dibujo o modelo industrial se dirigira al Registro y contendra:



a) El nombre, domicilio y direccion del solicitante.

b) El nombre y direccién del mandataric, cuando lo hubiere.

¢} El nombre y domicilio del creador del dibujo ¢ modele industrial, cuandc no fuere del

propic sclicitante.

ch) Una peticién de registro del dibujo 0 modelo industrial.

d) La indicacidon precisa del tipo o0 géneros de objetos o productes a los cuales se aplicard

el dibujo 0 modelo.

e) La clase o clases de |a clasificacién a las cuales pertenecen dichos objetos o productos.
2. La solicitud estara acompafiada de:

a) Cinco representaciones graficas del dibujo o modelo industrial, cuando se cubra una

sola clase de la clasificacidn, debiendo acompanarse una representacion adicional por

cada clase adicional que se cubra.

b) Una descripcién sumaria del dibujo o modelo industrial, la cual no excedera de cien

palabras.

c} El comprobante de haber pagadc la tasa de presentacién prescrita, de acuerdo con el

nimerc de clases cubiertas.

Articulo 37.- Unidad de la solicitud.

Cada solicitud se referird solamente a un dibujo ¢ modelo industrial, perc el mismo podra
registrarse para ser aplicado distintos objetos o productos incluidos en una ¢ mas clases de la
clasificacién.

2. Se consideraran como un mismao dibujo o modelo industrial aquellos que difieran solo en detalles
mencres y se apliquen a distintos componentes o elementos de un juege o conjunte de articulos
destinados a utilizarse conjuntamente.

Articulo 38.- Requisitos de las presentaciones graficas del dibujo o

modelo.

Toda representacidn grafica del dibujo o modelo industrial debera ser de calidad. nitidez y
dimensicnes suficientes para que puedan apreciarse todos los detalles del mismo y para gue la
representacion pueda reproducirse mediante fotocopia e impresion.

2. Las representaciones graficas del dibujo o modelo no tendran dimensiones superiores a 15 por
15 centimetros.

3. Las representaciones graficas del dibuje o modelo podran consistir en fotografias de tipo
industrial del objeto ¢ producto que incorpora dicho dibujo o modelo presentados sobre fondo
neutro ¥ sin sombras. Toda fotografia que se presente para estos efectos debera cumplir con los
requisitos indicados en los parrafos 1%y 2°,

4. El mismo objetc o producto podra ser representade bajo diferentes angulos, pudiendo ello figurar
sobre una misma representacion grafica ¢ fotografica, o sobre representaciones independientes.



En este Ultimo caso, la disposicion del articulo 35, péarrafo 2, inciso a), se aplicara a cada
representacion.

5. Cuando se trate de dibujos o modelos aplicables distintos componentes 0 elementos de un juego
o conjunto de articulos, a disposicion del articule 35, parrafo 2), inciso a), se aplicard a la
representacion grafica o fotografica de cada uno de los componentes o elementos.

Articulo 39.- Presentacion de la solicitud.
El Registro no admitird solicitud de inscripcion del dibujo o modelo industrial cuando ella no
contuviere al menos la informacion y los documentos siguientes:
a) El nombre y la direccion del solicitante o del mandatario. cuando lo hubiere.
b) La indicacién del tipo o género de objetos o productos a los cuales se aplicara el dibujo o
modelo
¢) El comprobante de pago de 1a tasa de presentacion prescrita; y
ch) Una representacion grafica del dibujo o modelo.
2. Al admitir la solicitud, el Registro consignara la fecha de presentacién y el nimero de sclicitud en

cada uno de sus folios y de los documentos que la acomparien,

Articulo 40.-Examen de la solicitud.

Cuando el Registro previniere para que se efectle alguna correccidon o subsane alguna omisién
respecto a su solicitud, el solicitante debera cumplir con la prevencion dentro del plazo de treinta
dias habiles. En casc de incumplimiento se procederd a efectuar el archive de la solicitud.

Articulo 41.- Publicacion de |a solicitud.

El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la solicitud de registre contendra: a) E
nombre, domicilio y direccién del solicitante.
b) El nombre y direccion del mandatario, cuando lo hubiere.
¢} El nombre y domicilio del creador del dibujo o modelos.
ch) El nimero de la solicitud.
d) La fecha de presentacion de la solicitud.
e) La designacién de los objetos o productos a los cuales se aplicara el dibujo o modelo.
f) La clase o clases de |a clasificacién a las cuales pertenecen dichos objetos o productos;
Y
g} Una reproduccion del dibujo o medele, o de cada uno de los modelos en el caso previsto
en el articulo 37, parrafo 5°.

Articulo 42.- Oposicion al registro.



Serdn aplicables a la oposicion que se presente contra el registro de un dibujo o modelo industrial

las disposiciones del articulo 18, en lo conducente.

Articulo 43.- Registro del dibujo o modelo industrial.
La resena del registre del dibuje modelo industrial gue se publique en el Diario Cficial contendré:
a} El nimero y la fecha del registro.
b} La duracién de la proteccion.
¢} La designacion de los objetos o productos para los cuales se ha registrado el dibujo o
modelo.
ch) La clase o clases de la clasificacion a las cuales pertenecen dichos objetos o productos
d) El nombre, domicilio y direccién del titular del dibujo o modelo registrado; de su creador
y del mandatario, en su caso; y
e) Una reproduccion del dibujo o modelo registrado.
2. El certificado de registro del dibujo o modelo industrial llevara anexo una copia de la resolucién
de concesién y una reproduccién del dibujo o modelo.
El certificado de registro contendra:
a) El nombre del Registro.
b} El nimero y la fecha del registro.
¢) El nimero y fecha de la resolucién del registro.
ch) El nombre, domicilio y direccién del titular.
d} El nimero y la fecha de presentacién de la sclicitud de registro;
e} Una reproduccion del dibujo o modelo registrado.

Articulo 44.- Inscripcién del dibujo o modelo industrial; duracion

del registro.

La inscripcidn del dibujo o modele industrial en 1 registro contendrd los datos indicados en el
articulo 2, parrafo 12, el nimero y fecha de presentacion de |a solicitud, e incluird una reproduccion
del dibujo © modelo registrado.

2.- La duracion del registro del dibujo 0 modelo industrial se contara desde la fecha de concesicén

del registro.

Articulo 45.- Transferencia y licencia del dibujo o modelo industrial.
Serdn aplicables a la transferencia y a la licencia de derechos relativos a un dibujo ¢ modelo
industrial registrado las disposiciones del articule 27, en lo conducente.



CAPITULC VI

DE LAS TASAS

Articulo 46.- Tasas relativas a patentes de Invencién.

Las tasas relativas a las patentes de invencion seran las siguientes;

$CA

a} Presentacion de la solicitud, que incluye la tramitacidon, el examen de forma, la
inscripeion y la expedicion del certificado . 150,00

b} Cada solicitud fraccionaria .. ... ... ... ... 150,00

¢) Oposicion... ... ... oo oo e e o .. 75,00

ch) Tasas anuales, correspondientes al:
segundo ano ............cceceeeeeeeeee.. 50,00
tercer aR0 .ccovveevieeee e, 80,00
cuartc ano .. ... ... e ees ees e e .l 70,00
quinto ano ... ... ... ... o oL 90,00
sexto ano ... ... .o oo e ees e enn o 110,00
SEptimo ano .........ccocceeeeee v 130,00
octavo afo ... ... .o s vee oo e ol . 160,00
NOVENO AA0 ..coivvcrinenncieninensoenee., 180,00
decimo afo v innnn, 220,00
décimo primer afio ... ... ... ... ... ... 250,00
décimo segundo afo ... ... ... ... ... ... .. 290,00

d) Schretasa por pago dentro del periodo de gracia 30% de la tasa anual correspondiente.

Articulo 47.- Tasas relativas a modelos de utilidad.

Las tasas relativas a los modelos de utilidad serén las siguientes:

$CA

a) Presentacion de la solicitud que incluye la tramitacidn, el examen de forma, la inscripcién

y la expedicion del certificado.. 75,00

b} Cada solicitud fraccionaria ...... .. ... 75.00

¢) Oposicion ... ... ... ... e e oo .. 30,00

ch) Tasas anuales, correspondientes al:
Segundo afo.........coeceeeeen o s ol . 30,00
Tercer af0...ccvevieincrener creineen. 40,00
Cuarto afio ... .. v covere ve vs e 10 50,00
Quinto afo ... ... ... v e v o e, 70,00

d) Sobretasa por pago dentro del periodo de gracia: 30% de la tasa anual correspondiente.
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Articulo 48.-Tasas relativas a dibujos y modelos industriales.

c) Tasas anuales, correspondientes al;

$CA
Segundo afio ... ... oo e 1 30,00
Tercer aR0 ... ... oo ces et e e e e . 40,00
Cuarto afo ... ... . oo ce s e v e .. B5B,00
Quinto ano ... ... coo v e e e e e 70,00

ch) Sobretasa por pago dentro del perfodo de gracia: 30% de la tasa anual
correspondiente.”
(Asf reformado por art. 12, Decreto Ejecutivo N 17602 de 11 de mayo de 1987)

Articulo 49.- Forma de pago de las tasas.

De conformidad con el articulo 33 de la ley, las tasas antes mencionadas deberan pagarse con
timbres del Registro Nacional, ¢ en las cajas que establezca la Junta Administrativa del Registro
Nacional.

Transitorio.- Las tasas anuales se aplicarén a las patentes concedidas conforme con |a legislacidon
anterior, teniéndose como primer afio el de entrada en vigencia de este Reglamento: a partir del

décimo segundo afio pagaran la misma tasa de ese afo.

Articulo 50.- Rige a partir de su publicacion.



