N2 38308-]P

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA'Y PAZ

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas por los incisos 3) y 18) del articulo
140 y por el articulo 146 de la Constitucion Politica de 7 de noviembre de 1949; el articulo 28 de la Ley
General de la Administracion Publica, Ley N2 6227 de 2 de mayo de 1978; el articulo 1 de la Ley de
Creacion del Registro Nacional, N2 5695 de 28 de mayo de 1975,

Considerando:

2-Que mediante Decreto Ejecutivo N© 15222-MIEM-], del 12 de diciembre de 1983 se dict6 el
Reglamento a la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad con
el cual se desarrollan los procedimientos previstos en la Ley N° 6867, para la inscripcion de Patentes de
Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y permite al Registro de la Propiedad
Industrial, como administraciéon nacional competente en esa materia, cumplir todas las funciones y
atribuciones que le asigna la mencionada Ley.

2-Que con el transcurso del tiempo, los avances tecnol6gicos permiten en materia de Propiedad
Industrial efectuar de una forma mas eficiente el registro de Patentes de Invencidn, Dibujos y Modelos
Industriales y Modelos de Utilidad, por lo que resulta conveniente modificar algunas normas del
Reglamento a fin de llevarlas a la realidad tecnolégica en que esta inmerso el Registro Nacional y sus
Dependencias.

2-Que alaluz y en observancia de la Ley de Proteccion al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Tramites Administrativos, N2 8220 de 11 de marzo del 2002, la modificacion en la normativa
reglamentaria existente pretende eliminar requisitos y tramites innecesarios, que retrasan y encarecen
la prestacion de los servicios al administrado.

2-Que dadas las reformas efectuadas a varios articulos de la Ley N° 6867, se hace necesario
ajustar la normativa atinente, con el fin de actualizar los procedimientos aplicables, a efecto de
aprovechar la plataforma tecnolégica existente en el Registro Nacional y armonizar la normativa que rige
la materia evitando la presencia de lagunas legales. Por tanto;

Decretan:

REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS
INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD DECRETO EJECUTIVO N2 15222-MIEM-]

DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1983

Articulo 12-Reférmense los articulos 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 39 y 46; del
Reglamento de la Ley de Patentes de Invencion , decreto ejecutivo N2 15222-] del 12 de diciembre del
1983, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Articulo 12-Definiciones. En el presente Reglamento se entendera por:

1."Ley": Ley sobre Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N
6867 del 25 de abril de 1983.



2. "Registro": Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Registro Nacional.

3."Examinador de fondo": Persona versada en el ambito tecnolégico al que se refiere la invencion.
Su nivel de conocimientos es mas elevado que el nivel de conocimientos del publico en general,
pero no excede el que puede esperarse de una persona debidamente calificada.

4. "Informe Técnico: Dictamen brindado por el examinador de fondo asignado, a efecto de
determinar, con fundamento en su conocimiento, experiencia técnica y en el area de la propiedad
industrial; 1a novedad, el nivel inventivo y la aplicaciéon industrial de la invencion en el caso de las
patentes de invencion y los modelos de utilidad; o bien, la novedad, originalidad e independencia
de los dibujos y modelos industriales.

5."Examen de Fondo": Proceso mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial examina si
la solicitud es objeto de proteccién, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. Este
proceso inicia con el envio de la solicitud al examinador asignado y culmina con la resolucion de
concesion o rechazo de la solicitud.

6."PCT": Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes.
Articulo 22-Formularios impresos y documentos electrénicos

1. El Registro podra establecer formularios impresos de utilizacidon obligatoria para la presentacion
de solicitudes y de informacion relacionada con las solicitudes, para los avisos que se publiquen en
el Diario Oficial y para los demas tramites y actos que el Director del Registro pudiera determinar
mediante instruccién administrativa. Del mismo modo podra establecer mecanismos y reglas para
la presentacidn electrénica de documentos.

2. El Registro aplicara en la medida de lo posible las normas técnicas internacionales establecidas
para la documentacién e informacién relativa a los titulos de propiedad industrial pueda ser
consultada de manera eficaz.

Articulo 52-Contenido de la solicitud de patente.

1. La solicitud de patente se dirigira al Registro y contendra una peticién de concesion de la patente,
el titulo de la invencién y los datos relativos al solicitante, al inventor, mandatario, cuando
procediere.

2. El titulo de la invencion debera:
a) Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o materia de la invencién.

b) Expresar si la invencién reivindicada se refiere a un procedimiento, un producto, o ambas
categorias.

c) 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, nacionalidad, estado civil, nimero de
documento de identidad asi como la direccion de su domicilio. Cuando el solicitante fuere una



persona juridica, se indicara el lugar de su constitucion y, en su caso, el lugar de su inscripcién o
incorporacion y su domicilio.

Tratdndose de una persona juridica inscrita en Costa Rica, se indicara también el nimero de cédula
de persona juridica. Cuando el solicitante estuviere representado por un mandatario o éste fuere el
inventor, ello se indicara en la solicitud.

4. Con respecto al inventor, cuando éste no fuere el solicitante, se indicard el nombre, la
nacionalidad y la direccién de su domicilio. Cuando hubiere mas de un inventor, se indicaran los
datos de todos ellos.

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

6. La solicitud contendra el nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podra ser via fax,
telegrama, direccidn electrénica o apartado registral.

7. La solicitud estarad acompafiada de la descripcion de la invencion, las reivindicaciones, los dibujos
que correspondieren y un resumen, los cuales se presentaran en un ejemplar impreso y un ejemplar
en formato digital. En caso de que el solicitante asilo desee, podra presentar solamente la solicitud
impresa y el resto de la documentaciéon en formato digital. Asimismo, se acompafiara el
comprobante de haber pagado la tasa de presentacion prescrita en el articulo 33 inciso a) de la Ley.

8. Los dibujos que acompaiian la solicitud deberan:

a) Ser de calidad, nitidez y dimensiones suficientes para que puedan apreciarse los detalles
necesarios para su comprensién y para que la representacién pueda reproducirse mediante
digitalizacién, fotocopia e impresidn.

b) Estar enumerados, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centimetros y no contener
texto, sino Unicamente signos de referencia que correspondan a lo indicado en la descripcion.

c) Podran consistir en fotografias del objeto o producto que se pretende proteger sobre fondo
neutro y sin sombras. Toda fotografia que se presente para estos efectos debera cumplir con los
requisitos indicados en los parrafos a) y b).

9.Para el tramite de solicitudes presentadas bajo el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes,
el solicitante debera:

a- Aportar la traduccion al espafiol de la solicitud internacional, asi como de las enmiendas a las
reivindicaciones en caso de que las hubiere.

b- Indicar lugar y fecha de prioridad de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del
presente reglamento.

c- Indicar nimero y fecha de la solicitud internacional.

d- Indicar que se solicita la entrada a fase nacional especificando el Capitulo del PCT por el cual
se tramito la fase internacional.



e- Cuando se omita alguno de los requisitos contemplados en los incisos anteriores, el Registro
prevendra al solicitante que lo subsane dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
notificacién de la prevencion correspondiente.

Articulo 62-Representacion.

1. La designacién de mandatario podra hacerse en la misma solicitud, mediante poder presentado
con la solicitud o a mas tardar en el plazo de quince dias habiles contados a partir de la notificaciéon
de la prevencion que asi lo requiera. Si no se presentara el poder dentro de dicho plazo, se
reputaran nulos los actos realizados por el mandatario.

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

3.El poder debera ser aportado en original o copia certificada. En caso de que el documento original
haya sido depositado con anterioridad en el Registro de Propiedad Industrial, el interesado podra
aportar una copia simple del mismo, siempre que se indique en la solicitud la ubicacién de su
original.

4. Cuando se admita la actuacién de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en los
articulos 34 de la Ley y 286 del Cédigo Procesal Civil, el interesado debera ratificar lo actuado
dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses, si fuere extranjero,
en ambos casos a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud, de lo contrario ésta se tendra
por no presentada. La garantia que el gestor oficioso debe presentar a efecto de responder por las
resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberd constituirse
mediante fianza a favor del Estado por el monto de tres mil colones (3.000,00). El gestor debera
rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendra por no
presentada.

Articulo 72-Descripcion de la invencion.
1. 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 anterior conocida por el solicitante, que pueda considerarse til para la
comprension, la busqueda y el examen de la invencidn, identificar los documentos y
publicaciones anteriores en que se describa o refleje dicha tecnologia.

c) Describir la invencién en términos que permitan la comprensién del problema técnico y de la
solucién aportada por la invencién y exponer las ventajas que 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 la practica la
invencion, utilizando ejemplos, cuando convenga y referencias a los dibujos.



e) Indicar de manera explicita, cuando ello no resulte evidente de la descripcién o de la
naturaleza de la invencion, el modo en que ésta sea susceptible de aplicacion industrial y la forma
en que pueda ser producida y utilizada.

f) Indicar bajo que nombres genéricos, partidas internacionales o denominacién comun
farmacéutica establecida por la Organizaciéon Mundial de la Salud, segin corresponda, ha sido
presentada la solicitud o es conocida la invencién en otros paises, cuando esta haya sido
establecida.

2. La descripcién se desarrollara siguiendo el orden indicado en el parrafo 1°, a no ser que por la
naturaleza de la invencién, un método o un orden diferente permitan una mejor comprensiéon o una
representacion mas econémica.

Articulo 12.-Derecho de prioridad

1. De conformidad con el articulo 6° inciso 2 de la ley, la solicitud debera contener una declaracion
por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro
pais, en cuyo caso el Registro requerira al solicitante que proporcione, dentro del plazo de tres
meses contados desde la notificacidn, una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina
de Propiedad Industrial del pais donde se presenté.

2. La declaracion a que se refiere el parrafo 1°, 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 Clasificacidon Internacional de Patentes que se haya asignado 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. Si no se conociere el nimero de la solicitud en el momento de efectuarse la presentacion de la
declaracion 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 simbolo de la Clasificacién Internacional de
Patentes, aiin en el momento de efectuarse la presentacion de la declaracién referida en el parrafo
1°, el solicitante debera indicarlo en la misma.

5. El solicitante podrd modificar el contenido de la declaracién referida en el parrafo 1°, en cualquier
momento antes de que se conceda la patente.

6. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos
del presente articulo, notificara al solicitante para que proceda a efectuar la correccién necesaria.
Si el solicitante no satisficiere los requisitos dentro del plazo de quince dias habiles contados desde



la fecha de la notificacion, se considerara como no presentada la declaraciéon referida en el parrafo
4°,

Articulo 15.-Presentacion de la solicitud

1. El Registro admitird la solicitud de patente s6lo cuando contenga la informacién y los
documentos siguientes:

a) El nombre y direcciéon del solicitante y del mandatario, cuando lo hubiere.

b) El comprobante de pago de la totalidad de la tasa prescrita en el articulo 33 inciso a) de la
Ley.

c) Un documento que contenga la descripcién del invento y las reivindicaciones.

2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignara la fecha de presentacidn, el nimero de la
solicitud, la cantidad de folios que componen el escrito de solicitud y el nlimero de documentos que
lo acompaiien asi como su naturaleza.

3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, que contravengan los requisitos
establecidos en los articulos 1y 2 de la Ley, el Registro procedera a rechazarlas de plano, mediante
resolucion razonada, concediendo la devolucidn del 50% de la tasa de presentaciéon pagada.

Articulo 16.-Defectos de forma. En caso de no efectuarse la correccién o subsanarse la omisién
que se prevenga conforme el articulo 9, parrafo 2 de la ley, o bien, en caso de que no sea aportado
el poder respectivo, el Registro procedera a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolucién
fundada que se notificara al solicitante, salvo que haya solicitado prérroga por otro término igual,
debidamente justificada. En caso de archivo de la solicitud no habra derecho al reembolso de las
tasas que se hubieren pagado.

Articulo 17.-Publicacion de la solicitud

1. 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 redactado por el Registro y
contendra:

a) El nombre, domicilio y direccién del solicitante.

b) El nombre y direccién del mandatario, cuando lo hubiere.
) El nombre y domicilio del inventor.

ch) El niimero de la solicitud nacional.

d) La fecha de presentacidn de la solicitud nacional.



e) El simbolo o simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes que correspondieren a la
invencion, cuando ellos se hubieren consignado.

f) El titulo de la invencion.
g) Una sintesis del resumen de la invencion.

h) En caso de que la solicitud nacional reclame prioridad, el aviso indicara el pais, el nimero y la
fecha de presentacidn de la solicitud internacional; en los casos en que corresponda, indicara
ademas la fecha y el nimero de publicacién internacional.

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 consideraran parte del expediente abierto al publico para efectos de informacidn, los
proyectos de resolucion y otros documentos preliminares o internos preparados por los
examinadores o por otros funcionarios del Registro.

5. A peticién del solicitante, el Registro postergara la publicaciéon por el periodo requerido, el cual
no podra exceder el plazo de doce meses contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.
Dicha peticion debera ser presentada en cualquier momento antes de que se ordene la publicacién.

Articulo 18.-Oposicidn a la concesion de patente

1. La oposicién que se presente contra la concesion de una patente contendra:

a) El nombre, domicilio y direccién del opositor.
b) El nombre y direccién del mandatario, cuando lo hubiere.

) El nimero y fecha de presentacion de la solicitud materia de la oposicion y el titulo de la
invencion objeto de dicha solicitud.

ch) Los fundamentos de hecho y de derecho de la oposicién.

d) Sefialamiento de nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podra ser via fax,
telegrama, direccion electrénica o apartado registral.

e) La firma del opositor en su caso debidamente autenticada por un abogado.

f) Las pruebas que fueren pertinentes para apoyar los fundamentos de la oposicién
g) El comprobante de pago de la tasa de oposicion.

h) Un juego de copias del escrito de oposicién y demas documentos aportados.

2. Las disposiciones contenidas en el articulo 6, relativas a la representacion, seran aplicables a la
oposicién en cuanto correspondan.



3. Los documentos probatorios que se adjunten a la oposicién y que se encuentren en un idioma
diferente al espafiol, deberan estar acompafiados de la traduccién respectiva, salvo aquellos que
hayan sido elaborados en la fase internacional de una solicitud en virtud del PCT.

Articulo 19.-Examen de fondo

1. Los informes elaborados por los examinadores, deberan ser concluidos dentro del plazo
establecido a tal efecto por las directrices administrativas correspondientes, plazo que podra ser
ampliado, mediando acuerdo entre el examinador y la coordinacion de la oficina de patentes, de
conformidad con el plazo maximo establecido en la Ley, segiin la complejidad del asunto.

Una vez rendido el informe técnico, el Registro de Propiedad Industrial emitira la resolucion
correspondiente; no pudiendo exceder en ningun caso el plazo legalmente establecido para la
conclusion del examen de fondo, el cual se computara desde la entrega de la solicitud para estudio
al examinador.

2.- 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 o se reivindique alguna materia que
podria desvirtuar en todo o en parte la novedad de lo reivindicado en la solicitud bajo examen, el
Registro suspendera el examen de esta solicitud hasta que quede resuelta la solicitud de fecha
anterior. La materia que quedare incluida en la descripciéon o en las reivindicaciones de la patente
que se conceda con base en la solicitud de fecha anterior, se considerara como parte del estado de
la técnica para efectos de determinar la novedad de cualquier otra solicitud de fecha posterior.

3.- El solicitante podra modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentacion del
comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se
observe lo establecido en el articulo 8, parrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera
aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los
honorarios, debera justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al
examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podra modificar las reivindicaciones
para solventar una objecién del examinador, dentro del plazo establecido en el articulo 13 inciso 3
dela Ley.

Por la via de la modificaciéon de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se
podra ampliar la invencion original, de acuerdo a lo establecido en el articulo 8, inciso 1 de la Ley.

En caso de divisién de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizard como expediente
independiente. El solicitante debera presentar los documentos duplicados o modificados que
fueren necesarios para completarlas; asi corno el comprobante de pago de la tasa de presentacién
de cada una.

4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizard el Manual de
Organizaciéon y Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién de las Oficinas de Propiedad
Industrial del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana. En una primera fase, valorara la
unidad de la invencidn, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los articulos 6
y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborara la prevencion correspondiente,
que debera ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificacidn respectiva. Antes de la
expiracion de este plazo, el solicitante podra gestionar la realizacién de una vista con el examinador
de fondo y la coordinacién de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los
primeros quince dias habiles contados a partir de la notificacién de la prevencién indicada, a efectos
de facilitar la contestacién de la prevencion efectuada. Esta vista serd de caracter facultativo. Si la



Oficina lo considera procedente, coordinara con prontitud la reunién solicitada. Cuando la
observacion notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invencion,
el solicitante podra dividir su solicitud en dos o mas 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 acompafar los
comprobantes de pago de la tasa de presentacién por cada una de las solicitudes fraccionarias,
deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

Durante la vista se levantara un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual
pasard a formar parte del expediente en tramite.

5. En caso de division de la solicitud, a causa de una objecién por falta de unidad de invencidn, se
aplicara a cada una de las solicitudes fraccionarias, lo sefialado en el inciso 3 parrafo 3° de este
articulo.

6. El examinador de fondo deberd observar lo establecido en el articulo 78 de la Ley de
Biodiversidad y previo a emitir el informe técnico debera determinar si la solicitud en tramite
corresponde a una invencién que involucra el acceso a los recursos y elementos de biodiversidad
en el territorio costarricense, a efectos de proceder de conformidad con el articulo 8° de dicha Ley.

7.- Una vez superadas Las objeciones en cuanto a unidad de invencidn, claridad y suficiencia, en una
segunda fase, el examinador analizara los requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley, sean
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste
en una denegatoria o concesion parcial de la solicitud presentada, la administracién lo notificara al
solicitante y a peticién de éste se llevard a cabo una vista con el examinador de fondo y la
coordinacion de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince
dias habiles contados a partir de la notificacién del traslado del informe técnico. Esta vista serd de
caracter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinara con prontitud la reunién
solicitada. En caso de que exista alguna razén que imposibilite la realizacién de la vista por causas
ajenas al solicitante e imputables al examinador, se ordenard el suspenso del tramite, de
conformidad con lo establecido en el articulo 259 de la Ley General de la Administracién Publica,
hasta tanto cesen los motivos que impiden tal diligencia, siempre que este suspenso no sobrepase
el plazo de un mes. Levantado el suspenso decretado, sera celebrada la audiencia solicitada y se
ordenard la continuacién del tramite correspondiente.

Durante la vista se levantara un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual
pasara a formar parte del expediente en tramite.

8.- Una vez realizadas las manifestaciones al examinador debera responder dentro del plazo
maximo indicado en el inciso 1 de este articulo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad
Industrial procedera a dictar la resolucién correspondiente debidamente fundamentada, con base
en lo indicado en informe técnico y demas documentos que conforman el expediente, la cual tendra
recurso de revocatoria y de apelacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Ley
de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039.

Articulo 21.-Informacién relacionada con las solicitudes de patentes

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



2. El Registro podra requerir la traduccion al espafiol de la informacién y documentacién a que se
refiere el inciso 1°.

Articulo 25.-Inicio de la explotacidon industrial

1) Cuando los titulares de la patente fueren dos o mas personas, cualquiera de ellos podra explotar
la invencidn en el pais, sin que sea necesario el consentimiento previo de los demas, salvo acuerdo
en contrario entre los titulares.

2) No se considerara como una falta de explotacion industrial, para los efectos del articulo 18 de la
Ley, aquellos casos en los que una patente abarque productos o procedimientos que requieran la
obtencion de un registro sanitario para su explotacion y estos no se hayan comercializado en el
pais, siempre que:

a) no se haya obtenido el registro sanitario en su pais de origen, o

b) se haya solicitado un registro sanitario en el pais y esté en tramite ante la autoridad
competente.

Articulo 27.-Transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente

1. Toda Licencia de patente y toda transferencia o cambio de nombre del titular, relativa a una
solicitud de patente, o a una patente concedida, debera constar por escrito e inscribirse en el
Registro, el cual, en el caso de solicitudes publicadas o patentes concedidas, ordenara la publicacion
de un aviso en el Diario Oficial anunciando la transferencia, licencia de la patente o cambio de
nombre del titular. La transferencia, licencia o cambio de nombre del titular sélo tendra efectos
legales frente a terceros después de haber sido inscrita.

2. Toda transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente debera presentarse
acompaifiada del documento que respalde dicha solicitud.

3. Cuando los solicitantes o los titulares de la patente fueren dos o mas personas, cada uno podra
transferir por separado sus derechos o su cuota, pero la concertacidén de contratos de licencia
relativos a la patente tendra que hacerse en comun, salvo acuerdo en contrario entre los solicitantes
o titulares.

4. En defecto de estipulacién en contrario, 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 limitacién de tiempo, en todo el territorio del pais y con respecto a
cualquier aplicacién de la invencion.

b) El licenciatario no podra transferir la licencia ni otorgar sublicencias.

5. El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la transferencia, licencia o cambio de
nombre del titular contendra:

a) El nombre, domicilio y direccién del transferente, licenciante o titular.



b) El nombre, domicilio y direccién del adquiriente, licenciatario o nuevo titular.
c) El nimero de la patente o de la solicitud de patente.

ch) La fecha de concesion de la patente, o de la solicitud de patente.

d) El titulo de la invencién.

e) La fecha y la naturaleza del acto o contrato por el cual se efectud la transferencia, licencia o el
cambio de nombre.

f) Cualquier limitacién o condicién especial con respecto al alcance o a la extension de la
transferencia o licencia.

Articulo 29.-Caducidad. El Director del Registro declarara de oficio la caducidad de las patentes y
publicara el aviso correspondiente en el Diario Oficial. La publicaciéon podra hacerse mediante
listados que contengan unicamente el nimero de registro, el titulo de la patente y la fecha de la
caducidad. La solicitud de la publicacién deberd hacerse dentro de los seis meses siguientes a la
declaratoria de la caducidad.

Articulo 33.-Consulta de expedientes y notificacion de resoluciones. Sera consultable por el
publico cualquier expediente de solicitud de patente, salvo solicitudes no publicadas, incluidas las
retiradas antes de su publicacion. Las resoluciones que dicte el Registro se notificaran a los
interesados, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

Articulo 39.-Presentacion de la solicitud.

1. El Registro no admitira solicitud de inscripciéon del dibujo o modelo industrial cuando ella no
contuviere al menos la informacién y los documentos siguientes:

a) El nombre y la direccién 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.

c) El comprobante de pago de la 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, el nimero de la solicitud,
la cantidad de folios que componen el escrito y documentos que la acompafien asi como su
naturaleza.

Articulo 46.-Tasas relativas a patentes de invencion

1. El pago de $500 (quinientos ddlares norteamericanos) correspondiente a la tasa prevista para la
inscripcion y expedicion del certificado respectivo, debera ser efectuado Unicamente en las
solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 8632.



2. Las tasas anuales para mantener la vigencia de la patente deberan ser pagadas por afios
adelantados. La tasa que debe abonarse por la inscripcidn y expedicion del certificado, exonera el
pago de la primera anualidad. La segunda anualidad y las siguientes que se adeuden desde la
presentacion de la solicitud y hasta la fecha de la concesion de la patente, deberan ser canceladas
en un plazo maximo de dos meses contados desde la fecha de concesién. La fecha de vencimiento
de cada anualidad sera el dltimo dia del mes del aniversario de la fecha de presentacion de la
solicitud.

En caso de no realizarse el pago dentro los plazos establecidos en el parrafo anterior, se concedera
un plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa anual, el cual se realizard simultdneamente
con el pago de la sobretasa establecida en el inciso g) del articulo 33 de la Ley. El comprobante de
pago correspondiente a las tasas anuales debe ser presentado al Registro, a fin de que se tome nota
del pago y se ponga razom en la inscripcion de la patente. Los pagos de las tasas anuales seran
anotados al margen de la inscripcidn de la patente y cada anotacién indicara el monto pagado, el
periodo o periodos anuales a los cuales corresponde el pago de la fecha en que se recibi6 el pago.
En caso de renuncia, caducidad o declaraciéon de nulidad, no habra derecho a reintegro de tasas o
anualidades pagadas anticipadamente.

3. Ante la falta de pago oportuno de la tasa fijada en el inciso f) del articulo 33 de la ley, se procedera
de la siguiente manera:

a.- El Director del Registro certificara lo adeudado y remitira la documentacién correspondiente
al Departamento Legal del Registro Nacional, el cual procedera a gestionar el cobro de la suma
correspondiente. Posterior a la realizacion de las intimaciones establecidas en el articulo 33 bis,
inciso 3 de la Ley; el Director del Registro certificara lo adeudado y remitira la documentacién
correspondiente a la Direccidn Juridica del Registro Nacional, el cual procedera a gestionar el
cobro de la suma correspondiente.

b.- Mediante anotacién marginal a la patente se procedera a indicar la falta de pago, lo que
conllevara la imposibilidad de tramitar licencias, traspasos y cualquier otro movimiento durante
la vigencia de la anotacion.

4.LaDeclaracién Jurada contemplada en el articulo 33 de la Ley, mediante la cual se justifica el pago
del 30% de la tasa de presentacion, podra ser efectuada mediante documento privado debidamente
autenticado o en escritura publica.

Articulo 22-Adicidnense los articulos 22 bis, 34 bis y 40 bis del Reglamento de la Ley de Patentes de
Invencién, decreto ejecutivo N2 15222-] del 12 de diciembre del 1983, para que en adelante se lean de
la siguiente manera:

Articulo 22 bis.-Solicitud de compensacion de vigencia del plazo.

La solicitud de compensacién de la vigencia del plazo de la patente debera contener:

a- El nombre y demas calidades del titular de la patente asi como del mandatario cuando lo
hubiere.

b- El niimero de solicitud.

c- El nimero de concesion.



d- La fecha de presentacion de la solicitud.
e- La fecha en que se publicé la solicitud y oposiciones en caso de que las hubiere.
f- Lugar o medio para recibir notificaciones.

Articulo 34 bis.-Duracion del registro de los modelos de utilidad. La duraciéon del registro de los
modelos de utilidad se contard desde la fecha de presentacién de la solicitud en el Registro de
Propiedad Industrial.

Articulo 40 bis.-Examen de fondo de la solicitud

1. De conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Ley, un dibujo o modelo industrial es
nuevo cuando no haya sido divulgado publicamente en ningin lugar del mundo por ningin medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial o en su caso,
antes de la fecha de presentacién de la solicitud cuya prioridad se invoca.

2. Se considerara que un dibujo o modelo industrial es original en tanto su aspecto exterior se
derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o
forma de modelos o dibujos ya conocidos.

3. Se considerara que un dibujo o modelo industrial es independiente siempre que no se trate de
una copia o se origine del disefio realizado por otra persona.

Articulo 3°-Incorporese el articulo 23 al Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-], en
sustitucion del articulo 23 que fue anulado mediante la resolucion nimero 2134-95 de
las 15:00 horas del 02 de mayo de 1995 de la Sala Constitucional, para que en
adelante se lea de la siguiente manera:

Articulo 23.- Enlace con el Ministerio de Salud

A fin de coadyuvar en el cumplimiento del articulo 16 inciso 4 de la Ley, el Registro podra permitir
el acceso por parte del Ministerio de Salud asi como de otras autoridades competentes, a la
informacion contenida en la base de datos de Patentes, por los medios manuales y tecnoldgicos que
se consideren pertinentes; siempre y cuando se trate de informacién de solicitudes ya publicadas.

Articulo 4°-Rige a partir de su publicacién en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la Republica, a los doce dias del mes de febrero del dos
mil catorce.



