Decision 689
Adecuacion de determinados articulos de la Decision 486 — Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundizacién de
Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los
Paises Miembros

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los Articulos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena; las Decisiones 486 y 598;
y, la Propuesta presentada a la Comision de la Comunidad Andina por la Republica del
Perq; y,

CONSIDERANDO: Que, conforme a lo previsto en el Capitulo IV del Acuerdo de
Cartagena, los Paises Miembros de la Comunidad Andina tienen como obligacion -en el
marco de la armonizacion de politicas economicas y coordinacion de los planes de
desarrollo-, el contar con un régimen comun sobre tratamiento a los capitales extranjeros vy,
entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalias;

Que, mediante la emision de la Decision 486 de setiembre de 2000, se establecid
el régimen comun sobre propiedad industrial con el fin de armonizar las legislaciones
nacionales de los Paises Miembros y adecuar sus compromisos a lo establecido en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) de la Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC);

Que, el régimen comun sobre propiedad industrial busca propiciar el equilibrio y
beneficio reciproco de los productores y usuarios de conocimientos, de manera tal que
se estimule e incentive el desarrollo de la innovacion y la tecnologia, sin que ello se
convierta en un obstaculo al comercio;

Que, estando convencidos que la Propiedad Industrial constituye una herramienta
de desarrollo econdmico y tecnoldgico que debe redundar en el bienestar social de la
poblacion, los Paises Miembros de la Comunidad Andina, de manera individual o en
conjunto, vienen participando y asumiendo compromisos en los foros multilaterales
sobre la materia y con terceros paises en el marco de lo dispuesto en la Decisién 598;

Que, con el fin de garantizar la aplicacion del réegimen comun sobre propiedad
industrial y preservar el ordenamiento juridico entre las relaciones de los Paises Miembros
de la Comunidad Andina, es necesario que la Comision 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 gobierno y la proteccion de los derechos de propiedad
industrial que algunos Paises Miembros vienen aplicando y desarrollando;



Que, sin embargo, debe buscarse el equilibrio adecuado entre las asimetrias
socioecondémicas y las condiciones particulares de todos los Paises Miembros en la
aplicacion y desarrollo interno de ciertas disposiciones comunitarias, considerando un
margen de flexibilidad para que los Paises Miembros estén en condiciones de
complementar la proteccion de derechos de propiedad industrial de acuerdo a las exigencias
y estandares multilaterales; vy,

Que, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en la sesion del Grupo de Expertos
Ad hoc realizada los dias 17 y 18 de marzo de 2008 y por la Comision de la Comunidad
Andina sobre la Propuesta del Per( para la modificacion de la Decision 486 (Documento
SG/dt 411);

DECIDE:

Articulo 1.- Los Paises Miembros, a través de su normativa interna, estaran facultados,
en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y
profundizar Gnicamente 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 a dos meses al plazo
inicialmente establecido.

b) Articulo 28: Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de
divulgacion de la invencion, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en
la descripcion de la invencion y mayor suficiencia en dicha divulgacion, de tal
manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realizacion
por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de
experimentacién indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo
en posesion de la invencidn a la fecha de su presentacion.

c) Articulo 34: Sefalar que no se considerara como ampliacion de la solicitud, la
subsanacién de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya
prioridad se reivindica.

d) En el Capitulo V, Titulo Il (Patentes de Invencion): Con excepcion de patentes
farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los
retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedicion de la misma,
restaurando el término o los derechos de la patente. Los Paises Miembros
consideraran como irrazonables los retrasos superiores a 5 afios desde la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o de 3 afios desde el pedido de examen de
patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los periodos atribuibles a las
acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinacion de dichos
retrasos.



e) Articulo 53: Incluir la facultad de usar la materia protegida por una patente con el
fin de generar la informacion necesaria para apoyar la solicitud de aprobacion de
comercializacién de un productot.

f) Articulo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

g) Articulo 140: Establecer plazos para la subsanacion de los requisitos de forma
previstos en el mismo articulo.

h) Articulo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de
licencia de uso de la marca.

i) Articulo 202: Establecer que no se podra declarar la proteccion de una
denominacién de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusion con una
marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca
notoriamente conocida.

j) En el Capitulo I, Titulo XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen
de aplicacion de medidas en frontera a productos en transito.

Articulo 2.- Los Paises Miembros se comprometen a promover y proteger las
denominaciones de origen de los otros Paises Miembros, de conformidad con lo establecido
en la Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

Articulo 3.- A mas tardar al 20 de agosto de 2008, los Paises Miembros que asi lo
consideren, comunicaran a la Secretaria General de la Comunidad Andina sobre su
voluntad de utilizar la facultad prevista en el articulo 1 de la presente Decision, transcurrido
este plazo, el Pais Miembro que no haya realizado dicha comunicacién no podra hacer uso
de tal facultad.

De igual manera, los Paises Miembros que asi lo hayan considerado pondran en
conocimiento de la Secretaria General de la Comunidad Andina la normativa interna de
desarrollo del articulo 1 de la presente Decision.

En ambos supuestos, la Secretaria General remitira a los deméas Paises Miembros la
informacidn que corresponda.

Dada en la ciudad de Lima, Per(, a los trece dias del mes de agosto del afio dos mil
ocho.

a Los Paises Miembros entienden esta facultad como la Excepcion Bolar que facilita el otorgamiento de registros

sanitarios.
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