LEY N° 1.630/2000
DE PATENTES DE INVENCIONES

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

TITULO |
DE LAS PATENTES

CAPITULO |
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Del ambito de aplicacion. Las invenciones en todos los campos de la
tecnologia confieren a sus autores l0s derechos y obligaciones que se especifican en
la presente ley.

Articulo 2.- De la acreditacion de la titularidad. La titularidad del invento se acredi-
tara con los siguientes titulos de propiedad industrial otorgados por la Direccion de
Propiedad Industrial:

a) patente de invencion; y,

b) patente de modelo de utilidad.

Articulo 3.- De la materia patentable. Seran patentables las invenciones nuevas de
productos o procedimientos que impliquen una actividad inventiva y sean suscepti-
bles de aplicacion industrial.

Articulo 4.- De las materias excluidas como invencion. No se consideraran inven-

ciones, entre otros, los siguientes:

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

b) las creaciones puramente estéticas;

c) los esquemas, planes, principios 0 métodos econdmicos, de negocios, de anun-
cios o de publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o intelectua-
les 0 a materia de juego;

d) los programas de computacion aisladamente considerados;



e) los métodos de diagndsticos, terapéuticos, quirurgicos para el tratamiento de per-
sonas o animales; v,
f) las diferentes formas de reproducir informaciones.

Articulo 5.- De las materias excluidas de proteccion por patente. Son materias

excluidas de proteccion por patente:

a) las invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse necesariamente para
proteger el orden publico o la moral, proteger la salud, la vida de las personas o
de los animales, y para preservar los vegetales, para evitar dafos graves al medio
ambiente; y,

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos

esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales, que no sean
procedimientos no biologicos o microbioldgicos.
Tampoco podran ser objeto de una nueva patente, los productos o procedimientos
comprendidos en el estado de la técnica, conforme a lo establecido en esta ley,
por el simple hecho de atribuirsele un uso distinto al que esta comprendido en la
patente inicial.

Articulo 6.- De la aplicacion industrial. Una invencion se considerara susceptible de
aplicacion industrial cuando puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de in-
dustria o actividad productiva. A estos efectos, la expresion industrial se entendera en
sentido amplio e incluira, entre otros, la artesania, a agricultura, la mineria, la pesca
y los servicios.

Articulo 7.- De la novedad. Se considerara que una invencion tiene novedad si ella no
tiene anterioridad en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesi-
ble al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante publicacion tangible, divulga-
cion oral, venta o comercializacion, uso o por cualquier otro medio, antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente en el pais o, en su caso, antes de la fecha
de presentacion de la solicitud anterior cuya prioridad se invoque.

A efectos de apreciar la novedad de la invencion, también quedara comprendido den-
tro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en tramite ante
la Direccion de la Propiedad Industrial cuya fecha de presentacion, o en su caso, de
prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero solo
en la medida en que ese contenido estuviese incluido en la solicitud de fecha anterior
cuando ésta fuese publicada.

El estado de la técnica no comprendera lo que se hubiese divulgado dentro del afno
que precede a la fecha de presentacion de la solicitud en Paraguay o, en su caso,
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dentro del ano que precede a la fecha de la solicitud cuya prioridad se invocara, siem-
pre que tal divulgacion hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados
por el propio inventor o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto
ilicito cometido contra alguno de ellos.

La divulgacion resultante de una publicacion hecha por una oficina de propiedad in-
dustrial en un procedimiento de concesion de una patente no queda comprendida en
la excepcion del parrafo precedente, salvo que la solicitud objeto de esa publicacion
hubiese sido presentada por quien no tenia derecho a obtener la patente, o que la
publicacion se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina.

Articulo 8.- Del nivel inventivo. Se considerara que una invencion tiene nivel in-
ventivo si para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente a la
invencion, no resulta obvia, ni se habria derivado de manera evidente del estado de la
técnica pertinente.

Articulo 9.- Del derecho a la patente. Tendra derecho a obtener la patente, su inven-
tor 0 sus causahabientes y ese derecho podra ser transferido por acto entre vivos o
por via sucesoria.

Si la invencion hubiese sido realizada por dos 0 mas personas conjuntamente, el
derecho a obtener |a patente les pertenecera en coman.

Si varias personas hiciesen la misma invencion en forma independiente unas de otras,
la patente se concedera a aquella o0 a su derechohabiente, que primero presente la
solicitud de patente o invoque la prioridad de fecha mas antigua para esa invencion.

Articulo 10.- De las invenciones efectuadas en ejecucion de un contrato. Cuando
una invencion haya sido realizada en cumplimiento o ejecucion de un contrato de obra
0 de servicio, 0 de un contrato de trabajo, tendrd el derecho a obtener la patente la
persona que contrato la obra o el servicio, o el empleador, segin corresponda, salvo
disposicion contractual en contrario.

Articulo 11.- De las invenciones efectuadas por un empleado no inventor. Cuando
un empleado que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una ac-
tividad inventiva, realice una invencion en el campo de actividades de su empleador,
0 mediante la utilizacion de datos o medios a los que tuviera acceso por razon de su
empleo, debera comunicar por escrito este hecho a su empleador.

Si el empleador tuviera interés en la invencion lo notificara por escrito dentro de un
plazo de treinta dias corridos de haber tenido noticia de la invencion al empleado y
en tal caso se considerara que el derecho a obtener la patente ha pertenecido al em-
pleador desde el principio. El empleado tendra derecho a una remuneracion equitativa



teniendo en cuenta el valor economico estimado de la invencion. Dicha retribucion
tiene caracter irrevocable.

Articulo 12.- Del derecho a ser reconocido como autor. En todos los casos el in-
ventor tendra derecho imprescriptible a ser reconocido como autor del invento y sera
mencionado como tal en la patente que se conceda y en los documentos y publica-
ciones oficiales relativos a él, salvo expresa renuncia de este derecho. Sera nulo cual-
quier acuerdo por el cual el inventor, antes de haber realizado la invencion, renuncie a
su derecho a ser mencionado.

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA PATENTE

Articulo 13.- De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una
persona fisica 0 una persona juridica, nacional o extranjera.

La solicitud de patente de invencion sera presentada a la Direccion de la Propiedad In-
dustrial, que le asignara nimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente:
a) los datos del solicitante y del inventor;

b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;

) una o mas reivindicaciones;

d) los dibujos que correspondieran; y,

) unresumen.

La solicitud de patente debera indicar la fecha, el numero y la oficina de presentacion
de toda solicitud de patente u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o
patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un
examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la
misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la Direccion de la Propiedad
Industrial.

Articulo 14.- Del desistimiento de la solicitud. El solicitante podra desistir de su
solicitud en cualquier momento del tramite. El desistimiento concluira la instancia
administrativa.

Articulo 15.- De la descripcion. La descripcion estara acomparnada de los dibujos
pertinentes, cuando fuere necesario para que la divulgacion de la invencion sea sufi-
cientemente clara, completa y comprensible a los efectos de posibilitar su ejecucion.
La descripcion de la invencion indicara su nombre, el sector al cual se refiere o al cual
se aplica la tecnologia anterior conocida y referencias, documentos y publicaciones
anteriores relativas a dicha tecnologia.
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La descripcion detallara el problema técnico y la solucion aportada por la invencion,
asi como la mejor manera de ejecutar o llevar a la practica la invencion utilizando
ejemplos y referencias a los dibujos, indicando el modo en que la invencion puede ser
producida o utilizada en alguna actividad productiva.

Articulo 16.- De la descripcion del material bioldgico. Cuando la invencion se refiera
a un producto o procedimiento relativo a algun material biologico que no se encuentre
a disposicion del publico y no pueda describirse de manera que la invencion pueda ser
gjecutada por una persona capacitada en la materia, se complementara la descripcion
mediante el deposito de dicho material en una institucion de depdsito reconocida por
la Direccion de la Propiedad Industrial.

Tal depdsito se efectuara a mas tardar dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha
de presentacion de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, a mas
tardar en la fecha de prioridad de la solicitud original.

No se exigira dicho deposito si ya se lo hubiese realizado en algun pais miembro de la
Organizacion Mundial de Comercio 0 ya se hubiese realizado el examen de novedad
por la autoridad de cualquiera de tales paises. En este caso, se indicaran el nombre
y la direccion de la institucion de depdsito, asi como la fecha de presentacion y el
numero de depdsito atribuido por la institucion. También se describiran la naturaleza
y caracteristicas del material depositado cuando ello fuese necesario para la divulga-
cion de la invencion.

Articulo 17.- De la reivindicacion. Las reivindicaciones definiran con precision la
materia que se desea proteger mediante la patente. Las reivindicaciones seran claras
y concisas, y estaran enteramente sustentadas por la descripcion presentada.

Articulo 18.- Del resumen. El resumen tendra solo una finalidad informativa y com-
prendera una sintesis del contenido de la descripcion, una mencion de las reivindica-
ciones, la formula quimica o el dibujo que mejor caracterice la invencion y los dibujos
contenidos en la solicitud, cuando los hubiese. El resumen comprendera lo esencial
del problema técnico y la solucion aportada por la invencion, asi como su aplicacion
principal.

Articulo 19.- De la unidad de la invencion. Una solicitud de patente solo podra com-
prender una invencion, 0 un grupo de invenciones vinculadas entre si de manera
que conformen un Unico concepto inventivo. Si la solicitud de patente no cumple el
principio de unidad de la invencion, sera dividida en solicitudes separadas, las cuales
se beneficiaran de la fecha de presentacion de la solicitud inicial y del derecho de
prioridad invocado en ella.



Articulo 20.- De la division de la solicitud. El solicitante, hasta antes de su publica-
cion, podra dividir su solicitud en dos 0 mas solicitudes separadas, pero ninguna de
ellas podra ampliar la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Cada solicitud separada se beneficiara de la fecha de presentacion de la solicitud ini-
cial y, en cuanto correspondiese, del derecho de prioridad invocado en ella, pero ello
no podra implicar una ampliacion de la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Articulo 21.- De la modificacion de la solicitud. El solicitante, hasta antes de su pu-
blicacion y en cualquier momento del tramite, podra modificar o corregir su solicitud,
pero ello no podra implicar el cambio del objeto de la invencion ni una ampliacion de
la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Si la modificacion o correccion se hiciere después del examen de fondo y afectase
a alguno de los documentos técnicos de la solicitud, podra ordenarse un examen
complementario.

Articulo 22.- Del examen de forma. La Direccion de |la Propiedad Industrial examinara
si la solicitud cumple con los requisitos de forma previstos en esta ley y otorgara un
plazo de hasta sesenta dias habiles para efectuar la correccion de cualquier omision
0 deficiencia, bajo apercibimiento de considerar abandonada la solicitud de pleno
derecho y archivarla de oficio. La Direccion de la Propiedad Industrial hara efectivo el
apercibimiento mediante resolucion.

Articulo 23.- De la publicidad de la solicitud®. Al cumplirse el plazo de dieciocho
meses, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente o desde la
fecha de presentacion de la solicitud prioritaria si se hubiese invocado un derecho de
prioridad, la Direccion de la Propiedad Industrial dispondra de oficio que la solicitud
se haga publica y ordenara su publicacion.

El solicitante podra pedir que se haga publica la solicitud antes de cumplirse el plazo
indicado, en cuyo caso se ordenara la publicacion conforme al parrafo anterior.

Toda solicitud de patente se mantendra en secreto hasta la publicacion. Esta confiden-
cialidad sera aplicable igualmente a la solicitud que antes de su publicacion hubiese
sido objeto de desistimiento 0 abandono. Una vez publicada, cualquier persona podra
consultar en la Direccion de la Propiedad Industrial el expediente y obtener copias de
todo o parte del mismo o muestras del material bioldgico que se hubiese depositado.
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Articulo 24.- De las observaciones de terceros a la solicitud. Cualquier persona
interesada podra presentar a la Direccion de la Propiedad Industrial, hasta antes del
examen de fondo, observaciones fundamentadas, incluyendo informaciones o do-
cumentos que fuesen dtiles para determinar la patentabilidad de la invencion objeto
de la solicitud. El solicitante, una vez notificado de las mismas, podra presentar los
descargos y comentarios o documentos que le convinieran en relacion con las ob-
servaciones.

La presentacion de observaciones no suspendera la tramitacion y los plazos de la
solicitud. Quien las hiciera no pasara a ser parte en el procedimiento.

Articulo 25.- Del examen de fondo®. La Direccion de la Propiedad Industrial realizara
el examen de fondo de la solicitud a fin de determinar si la invencion retne el requisito
de novedad y demas exigencias de patentabilidad establecidos en esta ley para el
otorgamiento de la patente. También verificara si la solicitud satisface el requisito de
unidad de la invencion. El examen de fondo se hara previo pago de la tasa establecida
y si, transcurridos tres anos de la solicitud de patente, el peticionante no la abonase,
la solicitud se considerara desistida.

El examen sera realizado por la Direccion de la Propiedad Industrial, institucion que
podra requerir el concurso de expertos independientes, de entidades publicas o priva-
das nacionales o de los medios admitidos en el marco de los acuerdos internaciona-
les o regionales de los cuales el Paraguay sea parte.

Cuando fuese aplicable, la Direccion de la Propiedad Industrial podra requerir al solici-
tante los documentos relativos a los examenes de novedad o de patentabilidad efec-
tuados por otras oficinas de propiedad industrial o dentro del procedimiento previsto
en algun tratado internacional del que el Paraguay sea parte. La Direccion de la Pro-
piedad Industrial podra reconocer los resultados de tales examenes como suficientes
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.

Articulo 26.- De las solicitudes extranjeras correspondientes. A efectos de verifi-
car el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, el solicitante proporcionara a
la Direccion de la Propiedad Industrial, junto con la traduccion correspondiente, los
siguientes documentos de las solicitudes extranjeras relativas a la misma invencion
que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera y de sus documentos acompanantes;
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b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a la solicitud extranjera; v,

c) copia de la patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido con base
en la solicitud extranjera.

El solicitante podra presentar observaciones y comentarios adicionales sobre cual-

quier informacion o documento en cumplimiento del presente articulo.

Articulo 27.- De la conversion de la solicitud. El solicitante de la patente de invencion
podra pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de
utilidad y se tramite como tal.

El solicitante de una patente de modelo de utilidad podra pedir que su solicitud se
convierta en una solicitud de patente de invencion y se tramite como tal.

La conversion de la solicitud solo procedera cuando la naturaleza de la invencion lo
permita.

Articulo 28.- De la concesion de patentes’. Cumplidos todos los requisitos exigidos
en esta ley, la Direccion de la Propiedad Industrial dictara resolucion concediendo la
patente y expedira al titular un certificado de concesion, con un ejemplar del docu-
mento de patente.

La concesion de la patente se publicara conforme a lo previsto en esta ley y en su
reglamentacion.

, CAPITULO lll ]
DE LA DURACION, MANTENIMIENTO Y MODIFICACION DE LA PATENTE

Articulo 29.- De la duracion de la patente. La patente de invencion tendra una du-
racion improrrogable de veinte afos, contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud en el pais.

Articulo 30.- De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una
solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se haran
antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el
pago de cada tasa anual sera el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud
de patente. La primera tasa anual se pagara antes de comenzar el tercer afio, contado
desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias tasas
anuales por anticipado.
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La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados
desde el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjunta-
mente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de
patente mantendra su plena vigencia.

La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Articulo produ-
cird la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

Articulo 31.- De la modificacion de la patente. El titular de una patente podra pedir
en cualquier momento a la Direccion de la Propiedad Industrial que inscriba todo cam-
bio de nombre, domicilio u otro dato relativo al titular, o que corrija algan error material
en el registro o en la patente. El cambio o correccion tendra efectos legales frente a
terceros desde su inscripcion en la Direccion de la Propiedad Industrial.

Eltitular de una patente de invencion podra pedir hasta antes de la publicacion prevista
en el Articulo 21, que se modifiquen las reivindicaciones de la patente para reducir o
limitar su alcance.

El titular de una patente podra pedir que se modifiquen las reivindicaciones de la
patente para ampliar su alcance. Este pedido so6lo se admitira si se presenta dentro
del plazo de dos afios, contados desde la fecha de concesion de la patente. Tal mo-
dificacion en ningun caso afectara los derechos de terceros adquiridos durante ese
plazo, y tendra efectos legales frente a terceros desde su inscripcion en la Direccion
de la Propiedad Industrial.

No se admitira ninguna otra correccion o modificacion de la patente que indique una
ampliacion de la contenida en la solicitud inicial.

Inscripto el cambio, correccion o modificacion, la Direccion de la Propiedad Industrial
expedira un nuevo certificado de concesion y, cuando fuese pertinente, el documento
de patente con las reivindicaciones modificadas.

Articulo 32.- De la division de la patente. El titular de una patente podra pedir en
cualquier momento que se divida la patente en dos 0 mas patentes separadas. Sera
aplicable en lo pertinente lo dispuesto sobre la division de solicitudes.

CAPITULO IV
DEL ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PATENTE

Articulo 33.- De los derechos conferidos por el otorgamiento de la patente. La

patente conferird a su titular los derechos exclusivos de explotacion de la invencion y,

para el efecto, podra:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, impedir que terceros, sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en esta ley, realicen actos de:



fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o su importacion para estos fines del
producto objeto de la patente; v,

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, impedir que terceros, sin
Su consentimiento, salvo las excepciones previstas en esta ley, realicen el acto
de utilizacion del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o
importacion para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente
por medio de dicho procedimiento.

Articulo 34.- De las limitaciones al derecho de patente y agotamiento del derecho.

La patente no dara el derecho de impedir:

a) los actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion y sin fines co-
merciales respecto al objeto de la invencion patentada;

b) los actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion
cientifica o académica;

c) los actos de comercio realizados por un tercero respecto de un producto protegido
por la patente después de que se hubiese introducido licitamente en el comercio
en cualquier pais por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento
del titular o habilitada legalmente;

d) la utilizacion de la invencion desde treinta dias antes del vencimiento de la patente
con fines experimentales y con el objeto de reunir la informacion requerida para la
aprobacion de un producto por la autoridad competente, para la comercializacion
con posterioridad al vencimiento de la patente; v,

e) los actos realizados por una persona que de buena fe y con anterioridad a la fecha
de presentacion o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspon-
diente, ya se encontraba en el pais produciendo el producto o usando publicamen-
te el procedimiento que constituye la invencion, o habia efectuado preparativos
para realizar tal produccion o uso.

Articulo 35.- De la transferencia de la patente. Una patente o una solicitud de paten-
te podra ser transferida por acto entre vivos 0 por via sucesoria.

Toda transferencia relativa a una patente o a una solicitud de patente debera formali-
zarse por escrito. La transferencia tendra efectos legales frente a terceros desde su
inscripcion en la Direccion de la Propiedad Industrial.

Articulo 36.- De la licencia convencional de patentes. El titular o el solicitante de una
patente podra conceder licencia para la explotacion de la invencion.

La licencia para la explotacion de una invencion tendra efectos legales frente a terce-
ros desde su inscripcion en la Direccion de |a Propiedad Industrial.

Queda prohibido establecer condiciones o clausulas comerciales que produzcan un
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efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, haga po-

sible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posicion dominante en el

mercado, entre ellas las que produzcan:

a) efectos perjudiciales para el comercio;

b) condiciones exclusivas de retrocesion;

c) impedimentos a la impugnacion de la validez de las patentes o licencias depen-
dientes;

d) limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se
derive de los derechos conferidos por |a patente; y,

e) limitaciones a la exportacion del producto protegido por la patente hacia los paises
con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integracion economi-
ca 0 comercial.

Articulo 37.- De las condiciones basicas de licencia. En defecto de estipulacion en
contrario, seran aplicables a las licencias de explotacion de invencion las siguientes
normas:

a) lalicencia se extendera a todos los actos de explotacion de la invencion, durante
toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del pais y con respecto a cual-
quier aplicacion de la invencion;

b) el licenciatario no podra transferir Ia licencia ni otorgar sublicencias;

c) lalicencia no sera exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la
explotacion de la patente en el pais, asi como explotar la patente por si mismo en
el pais; v,

d) cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podra
explotar la patente por si mismo en el pais.

CAPITULO V
DE LA TERMINACION DE LA PATENTE

Articulo 38.- De la nulidad de la patente®. La patente sera nula:

a) siel objeto de la patente no constituye una invencion o es de los comprendidos en
el Articulo 5°;

b) si la patente se concedio para una materia que no cumple con los requisitos de
patentabilidad;

c) sila patente no divulga la invencion de manera suficientemente clara y completa
para poder comprenderla y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla; v,
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d) sila patente concedida contiene una divulgacion mas amplia que la contenida en
la solicitud inicial.

Articulo 39.- De Ia accion de nulidad. La autoridad judicial sera competente para
entender en la accion de nulidad de una patente. La misma procedera aunque no se
haya deducido oposicion y prescribira a los cinco anos, contados desde la fecha de
concesion de la patente, o a los dos, contados desde la fecha en que la invencion
comenzara a explotarse en el pais, aplicandose el plazo que venza primero. No pres-
cribira la accion de nulidad cuando la patente se obtuvo de mala fe.

Cuando la causal de nulidad sdlo afectara a una o algunas reivindicaciones de la pa-
tente, 0 a alguna parte de una reivindicacion, la nulidad se declarara solamente con
respecto a la reivindicacion o parte afectada. La nulidad podra declararse ordenando
una limitacion o precision de la reivindicacion correspondiente.

Articulo 40.- De los efectos de la nulidad. Los efectos de la nulidad de una patente se
retrotraeran a la fecha de la concesion de la misma, sin perjuicio de las excepciones
que se establecieran en la resolucion judicial que la anula.

Articulo 41.- De la renuncia a la patente. El titular de la patente podra renunciar a
una o a varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad,
mediante declaracion escrita presentada a la Direccion de la Propiedad Industrial,
sin perjuicio de algin derecho de garantia o restriccion de dominio. En este (ltimo
caso, la renuncia solo se admitira con consentimiento del tercero, o por orden de la
autoridad competente.

CAPITULO VI
DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN
AUTORIZACION DEL TITULAR DE LOS DERECHOS

Articulo 42.- De los otros usos sin autorizacion del titular. Cuando un potencial
usuario haya intentado obtener la concesion de una licencia del titular de una patente
en términos y condiciones comerciales razonables y tales intentos no hayan surtido
efecto, luego de transcurrido un plazo de noventa dias corridos desde la fecha en
que se solicitd la respectiva licencia, la Direccion de la Propiedad Industrial, podra
permitir otros usos de esa patente sin autorizacion de su titular de conformidad a lo
que dispone la presente ley.

Cuando la solicitud se trate de sectores de |a tecnologia que no gozaban de proteccion
en el pais, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y la patente solicitada
comprenda la materia prima a partir de la cual se deba desarrollar el producto final, el



Ley N° 1.630/2000

licenciatario se obliga a adquirir dicha materia prima, molécula o principio, al titular de
la patente o a quien éste indique. El precio a ser pagado sera el precio que los mismos
ofrecen en el mercado internacional. En caso de existir un precio preferencial para sus
filiales, el titular debera ofrecer al licenciatario a ese precio. El titular debera venderlo
en tiempo y forma al licenciatario.

En caso de que otro proveedor ofrezca al licenciatario la materia prima respectiva a un
precio inferior al 15% (quince por ciento) que el ofrecido por el titular, el licenciatario
podra adquirirlo debiendo justificar que la materia prima adquirida ha sido puesta
licitamente en el mercado nacional o internacional por el titular de la patente, por un
tercero con su consentimiento o habilitado legalmente.

Articulo 43.- De las licencias obligatorias y otros usos por falta de explotacion.
Cualquier interesado podra solicitar a la Direccion de la Propiedad Industrial una li-
cencia obligatoria, transcurridos tres afos desde la concesion de la patente o cuatro
anos desde la fecha de la presentacion de la solicitud, aplicandose el plazo que expi-
re mas tarde, si la invencion no ha sido explotada, o no se han realizado preparativos
efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotacion ha sido interrumpida por un
periodo mayor a un afio, siempre que no sean atribuibles a circunstancias de fuerza
mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor, ademas de las que son reconocidas como
tales por la ley, las dificultades objetivas de caracter técnico legal, que sean ajenas a
la voluntad del titular de la patente, y que hagan imposible la explotacion del invento.
La falta de recursos técnicos o econdmicos, o la falta de viabilidad econdmica de la
explotacion cuando sean ajenas a la voluntad del titular de la patente, también deben
ser reconocidas como justificativos.

Articulo 44.- De las licencias obligatorias u otros usos sin autorizacion del titular
por razones de interés piblico. Por motivos de emergencia sanitaria, de defensa o
de seguridad nacional, del desarrollo socioeconomico y tecnologico de determinados
sectores estratégicos, asi como cuando situaciones excepcionales puedan afectar el
interés nacional, el Poder Ejecutivo podra conceder licencias obligatorias u otros usos
sin autorizacion del titular de la patente, cuyo alcance y duracion se delimitaran en el
decreto respectivo.

Articulo 45.- De las licencias obligatorias por practicas anticompetitivas. La Di-
reccion de la Propiedad Industrial por resolucion expresa podra conceder licencias
obligatorias de una patente de invencion, cuando la autoridad competente, mediante
un procedimiento que confiera al titular el derecho de defensa y demas garantias,
haya determinado que éste ha incurrido en practicas anticompetitivas, abuso de los



derechos conferidos por la patente o abuso de la posicion dominante en el mercado.

A los fines de la presente ley se entenderan como practicas anticompetitivas, entre

otras, las siguientes:

a) la fijacion de precios del producto patentado, comparativamente excesivos res-
pecto de la media del mercado internacional;

b) la existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente;

c) lanegativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local, de las mate-
rias primas o del producto patentado en condiciones comerciales razonables;

d) cuando la explotacion eficiente en el pais de una invencion patentada que con-
tribuya al desarrollo tecnologico sea obstaculizada o impedida por el titular de la
patente; y,

e) los demas casos contemplados en las leyes especiales.

Articulo 46. De las licencias por dependencia de patentes. Se concedera una licen-
cia obligatoria para permitir la explotacion de una nueva patente — segunda patente
- que no pueda explotarse sin infringir otra patente — primera patente -, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:

a) que la invencion reivindicada en la segunda suponga un avance técnico importan-
te, con respecto a la invencion reivindicada en la primera patente;

b) que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada
en condiciones razonables para explotar la invencion reivindicada en la segunda
patente; y,

) que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesion de la
segunda patente.

Articulo 47.- Del procedimiento y requisitos para solicitar licencia obligatoria. La
persona que solicite una licencia obligatoria u otros usos sin autorizacion del titular de
la patente, debera acreditar ante la Direccion de la Propiedad Industrial haber pedido
previamente al titular de la misma una licencia convencional y que no ha podido obte-
nerla en condiciones comerciales y plazo razonables.

No sera necesario cumplir este requisito en casos de emergencia nacional, de extre-
ma urgencia o de un uso publico no comercial de la invencion, pero en tales casos el
titular de la patente sera informado sin demora de la concesion de la licencia.

La solicitud de la licencia obligatoria indicara las condiciones bajo las cuales pretende
obtenerse Ia licencia.

De la solicitud de licencia obligatoria se correra traslado al titular de la patente por
el perentorio plazo de treinta dias corridos, vencido el cual, de no mediar oposicion
expresa, se considerara que la acepta.
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Cumplido este procedimiento, la Direccion de la Propiedad Industrial deberd en el pe-
rentorio plazo de treinta dias corridos, expedirse mediante resolucion fundada sobre
la concesion o el rechazo del pedido de licencia obligatoria presentada.

La resolucion que conceda una licencia obligatoria u otros usos sin autorizacion del
titular de la patente, debera ser inscripta en el registro de la Direccion de la Propiedad
Industrial y sera publicada. La misma tendra efectos contra terceros a partir de su
inscripcion en el registro mencionado precedentemente.

En todos los casos, las decisiones relativas a 10s usos no autorizados por el titular de
la patente estaran sujetas a revision judicial, como asi mismo lo relativo a la remune-
racion que corresponda cuando ésta sea procedente. Durante la revision judicial no se
podran dictar medidas precautorias que afecten la validez o la modalidad de la licencia
otorgada, solo podra considerarse en la sentencia correspondiente.

Los recursos interpuestos con motivo de los actos administrativos que guardan re-
lacion con el otorgamiento de licencias obligatorias y otros usos no tendran efecto
suspensivo.

Articulo 48.- De las condiciones relativas a la licencia obligatoria’. El titular de la
patente objeto de una licencia obligatoria recibira una remuneracion adecuada segun
las circunstancias del caso, el valor econdmico de la licencia y la tasa de regalias
promedio para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre
partes independientes. A falta de acuerdo, el monto y la forma de pago de la remune-
racion seran fijados por la autoridad administrativa.

Quien solicite una licencia obligatoria debera acreditar que posee capacidad técnica
y econdmica para llevar adelante la explotacion. La capacidad técnica y economica
deberan ser evaluadas por la autoridad nacional respectiva designada por la Direccion
de la Propiedad Industrial para cada rama de actividad especifica, quien elevara el
informe respectivo.

Una licencia obligatoria no podra concederse con caracter exclusivo, ni podra ser
objeto de cesion ni de sublicencia y solo podra transferirse con la empresa o el esta-
blecimiento, o con aquella parte del mismo que explota la licencia.

Las licencias se concederan para abastecer principalmente el mercado interno.

El titular de una licencia obligatoria o0 su causahabiente podra perseguir judicialmente,
en su propio nombre, a los infractores de la patente. Esta accion debera ser previa-
mente notificada al titular de la patente, quien tendra la opcion de intervenir en el
proceso.

"Modificado por la Ley No. 2.593/2005



Articulo 49.- De la concesion de la licencia obligatoria. La decision de concesion de

una licencia obligatoria estipulara, cuando fuese pertinente:

a) el alcance de la licencia, incluyendo su duracion y los actos para los cuales se
concede, que se limitaran a los fines que la motivaron;

b) el monto y la forma de pago de la remuneracion debida al titular de la patente
y a los efectos de determinar el monto se tendran en cuenta las circunstancias
del caso, el valor economico de la licencia y la tasa de regalias promedio para el
sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes indepen-
dientes; y,

c) las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su proposito.

Cuando la patente protegiera alguna tecnologia de semiconductores Unicamente se

autorizara el uso conforme a lo dispuesto en el inciso a) del parrafo anterior, y solo

para un uso puablico no comercial.

Articulo 50.- De la revocacion y modificacion de la licencia obligatoria. Una li-
cencia obligatoria podra ser revocada total o parcialmente por la autoridad judicial, a
pedido de cualquier persona interesada, si el beneficiario de la licencia no cumpliera
las obligaciones que le incumben, o si las circunstancias que dieron origen a la licen-
cia hubieran dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir. En este (ltimo
caso, la autoridad judicial podra dictar las disposiciones necesarias para proteger
adecuadamente los intereses legitimos del licenciatario afectado por la revocacion.

Una licencia obligatoria podra ser modificada por la autoridad judicial, a solicitud de
una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en parti-
cular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en con-
diciones mas favorables que las acordadas al beneficiario de la licencia obligatoria.

CAPITULO VI
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Articulo 51.- De la definicion de modelo de utilidad. Se entendera por modelo de
utilidad una invencion constituida por una forma, configuracion o disposicion de ele-
mentos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de
alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion
o fabricacion del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad o efecto
técnico que antes no tenia.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante la concesion de patentes.

Articulo 52.- De la aplicacion de disposiciones sobre patentes de invenciones. Las
disposiciones del Capitulo | relativas a las patentes de invencion seran aplicables a las
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patentes de modelo de utilidad, bajo reserva de las disposiciones especiales conteni-
das en el presente capitulo.

Articulo 53.- De los requisitos de patentabilidad. Un modelo de utilidad sera pro-
tegido cuando sea susceptible de aplicacion industrial y tenga novedad. EI modelo
de utilidad no se considerara novedoso cuando solo presente diferencias menores
0 secundarias que no aporten ninguna caracteristica utilitaria discernible a lo que se
encuentra en el estado de la técnica.

Articulo 54.- De las materias excluidas de proteccion como modelo de utilidad. No

podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

a) los procedimientos;

b) las sustancias o composiciones quimicas, metalurgicas o de cualquier otra indole; y,

c) la materia excluida de proteccion por patente de invencion de conformidad con
esta ley.

Articulo 55.- De la unidad de la solicitud. La solicitud de modelo de utilidad s6lo
podra referirse a un objeto, sin perjuicio de que pueda comprender dos 0 mas partes
que funcionan como un conjunto unitario. Podran reivindicarse varios elementos o
aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Articulo 56.- Del plazo de la patente de modelo de utilidad. La patente de modelo de
utilidad se otorgara por el término de diez afios, contados desde la fecha de presenta-
cion de la respectiva solicitud en la Republica del Paraguay.

TiTULO Il
DE LAS NORMAS COMUNES

CAPITULO |
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 57.- Del derecho de prioridad. El solicitante de una patente de invencion
0 de un modelo de utilidad, asi como su causahabiente, gozara de un derecho de
prioridad para presentar en el pais, respecto al mismo objeto de proteccion, indistin-
tamente una solicitud de patente de invencion o de modelo de utilidad, conforme a los
convenios o tratados internacionales de los que el pais forma parte.

El derecho de prioridad solo podra basarse en la primera solicitud presentada para la
misma materia, y durara doce meses, contados desde el dia siguiente al de presenta-
cion de la solicitud cuya prioridad se invoca.



Una solicitud presentada al amparo de un derecho de prioridad no sera denegada,
revocada, ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizada por
el propio solicitante o por un tercero, y esos hechos no daran lugar a la adquisicion de
ningan derecho de tercero con respecto al objeto de la solicitud.

Para la misma solicitud podran invocarse prioridades mdaltiples o prioridades parciales
que podran tener origen en dos 0 mas solicitudes presentadas en la misma oficina o
en oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contara desde la fecha de
prioridad mas antigua.

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior presentada ante la
Direccion de la Propiedad Industrial siempre que en esa solicitud no se hubiese in-
vocado otro derecho de prioridad anterior. En este caso, la concesion de una patente
0 modelo de utilidad, conforme a la solicitud posterior implicara el abandono de la
solicitud anterior con respecto a la materia que fuese comun a ambas.

Articulo 58.- De las formalidades relativas a la prioridad. El derecho de prioridad
se invocara mediante una declaracion expresa que se presentara con la solicitud de
patente ante la Direccion de la Propiedad Industrial o dentro del plazo de dos meses,
contados desde la fecha de presentacion de esa solicitud. La declaracion de prioridad
indicara:

a) la oficina ante la cual se presento la prioridad,;

b) la fecha de presentacion; v,

c) el numero de la solicitud prioritaria.

A efectos de acreditar el derecho de prioridad, debera presentarse a la Direccion de
la Propiedad Industrial, hasta dentro de los tres meses siguientes de Ia solicitud, una
copia de la solicitud prioritaria, que incluya la fecha de la solicitud anterior, la descrip-
cion, las reivindicaciones y los dibujos, cuando los hubiera, certificados por la oficina
que la hubiera recibido. Estos documentos seran acompanados de la traduccion co-
rrespondiente y estaran dispensados de toda legalizacion.

Articulo 59.- De la reduccion de tasas para inventores. Cuando el solicitante de una
patente fuese el propio inventor, no habiendo realizado la invencion o el modelo de
utilidad en ejecucion de un contrato de obra, de servicio o de trabajo, y su situacion
economica no le permitiese sufragar las tasas para tramitar su solicitud de patente o
para mantener la patente concedida, podra declarar tal circunstancia y 1a Direccion de
la Propiedad Industrial le reducira su monto a un décimo del total de las tasas debidas.
Esta reduccion es personal e intransferible. Este beneficio también se extendera a las
instituciones publicas de investigacion y de nivel universitario o de educacion técnica.



CAPITULO Il
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Articulo 60.- De la representacion. Para todas las actuaciones ante la Direccion de la
Propiedad Industrial, se requerira la intervencion de un Agente de la Propiedad Indus-
trial matriculado en la misma, con domicilio constituido en la Capital.

Articulo 61.- De los recursos. Contra toda resolucion dictada durante la substancia-
cion del proceso podran interponerse los siguientes recursos:

a) reconsideracion o reposicion ante la autoridad que dicto la resolucion; y,

b) apelacion ante la autoridad jerarquica superior.

La interposicion de cada recurso sera optativa para el interesado pero no se podra
anteponer el de apelacion al de reconsideracion o reposicion.

Articulo 62.- Del recurso de reposicion. Contra una providencia de mero tramite
que no cause gravamen irreparable dentro del procedimiento ante la Direccion de la
Propiedad Industrial, se podra interponer recurso de reposicion en escrito fundado,
dentro de los cinco dias habiles, contados desde la notificacion de la providencia.
Podra interponerse el recurso de apelacion en subsidio, juntamente con el recurso de
reposicion, para el caso que éste fuese denegado por entenderse que la reposicion no
es la via procesal adecuada.

Transcurridos quince dias habiles sin que se dicte resolucion, se considerara de pleno
derecho que se rechazo la reconsideracion, en cuyo caso los interesados podran
interponer recurso de apelacion ante el Director de la Direccion de la Propiedad Indus-
trial, el cual debera confirmar o revocar el rechazo.

Articulo 63.- Del recurso de apelacion. Las resoluciones de los jefes de seccion
seran apelables ante el Director de la Direccion de la Propiedad Industrial. El recurso
sera interpuesto ante el jefe de seccion dentro de cinco dias habiles de la notificacion.
En todos los casos el recurso se concedera sin efecto suspensivo.

Articulo 64.- De los fundamentos de la apelacion. Los fundamentos de la apelacion
se presentaran ante el director de la Direccion de la Propiedad Industrial, dentro del
plazo de dieciocho dias habiles, contados desde la notificacion del auto que concede
la apelacion. De la fundamentacion se correrd traslado a la otra parte, por el mismo
término para su contestacion.



Articulo 65.- De la resolucion®. La resolucion del Director de la Direccion de la Pro-
piedad Industrial agotara la instancia administrativa. Contra esta resolucion se podra
promover la demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, dentro del
plazo de diez dias habiles.

Articulo 66.- De la resolucion ficta. Transcurridos cuarenta dias habiles sin que el
Director de la Direccion de la Propiedad Industrial dicte resolucion, los interesados
podran recurrir directamente a la via contencioso-administrativa. Se entendera que
la resolucion ficta rechazo las pretensiones de la parte que promueve la demanda
contencioso-administrativa y la sentencia judicial debera confirmar o revocar la re-
solucion ficta.

Articulo 67.- Del archivo de expedientes. Los expedientes referentes a patentes que-
daran archivados en la Direccion de la Propiedad Industrial bajo su custodia. Los que
hayan sido remitidos a los tribunales deberan ser devueltos una vez finiquitada la
cuestion judicial.

Articulo 68.- De la aplicacion de los plazos. Los plazos procesales previstos en este
Capitulo son perentorios e improrrogables. Salvo excepcion expresa prevista en esta
ley, todas las notificaciones deberan ser efectuadas personalmente o por cédula.

Articulo 69.- De la ausencia de legalizacion. Para los tramites administrativos vo-
luntarios o contenciosos relativos a la obtencion o mantenimiento de una patente de
invencion o modelo de utilidad, no se exigira la legalizacion consular de la documen-
tacion proveniente del exterior, ni la certificacion de firma por escribano publico o
autoridad consular.

CAPITULO III
DE LOS REGISTROS Y PUBLICIDAD

Articulo 70.- De la inscripcion y publicacion de las resoluciones’. La Direccion de la
Propiedad Industrial inscribira en el registro correspondiente y publicara en su 6rgano
de publicidad oficial las resoluciones y sentencias firmes relativas a la concesion de
las licencias obligatorias y a la anulacion, revocacion o renuncia de las patentes. Esa
publicacion no implicara ninguna notificacion.

8 Modificado el plazo por la Ley No. 4.046/2010
9 Modificado por la Ley No. 2.593/2005
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Articulo 71.- De la consulta de registro. El registro de patentes es publico y podra
ser consultado en las oficinas de la Direccion de la Propiedad Industrial. Toda solicitud
de patente se mantendra en estricto secreto hasta su publicacion. Esta restriccion es
aplicable igualmente a la solicitud que antes de su publicacion hubiese sido objeto de
desistimiento o de abandono.

Articulo 72.- De la clasificacion de patentes. A efectos de clasificar por su materia
técnica los documentos relativos a las patentes de invencion y de modelo de utilidad,
se aplicara la Clasificacion Internacional de Patentes establecida por el Arreglo de
Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones vigentes,
sin perjuicio de que la Direccion de la Propiedad Industrial pueda utilizar simultanea-
mente otros sistemas para fines de acceso a la informacion técnica contenida en la
documentacion de patentes.

TiTULO NI
DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS

CAPITULO |
DE LAS ACCIONES PRINCIPALES

Articulo 73.- De la accion civil de reivindicacion del derecho a la patente. Cuando
una patente de invencion o modelo de utilidad se hubiese solicitado u obtenido por
quien no tenia derecho a obtenerla, o en perjuicio de otra persona que también tuviese
tal derecho, la persona afectada podra reivindicar su derecho ante la autoridad judicial
competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en tramite o la patente, o que
se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. En la misma accion podra
demandar la indemnizacion de dafnos y perjuicios.

La accion de reivindicacion del derecho a la patente prescribira a los diez anos, con-
tados desde la fecha de concesion de la patente o a los dos anos, contados desde la
fecha en que la invencion o modelo de utilidad hubiese comenzado a explotarse en el
pais, aplicandose el plazo que expire antes. No prescribira la accion si quien obtuvo la
patente la hubiese solicitado de mala fe.

Articulo 74.- De la accion civil por violacion de derechos de patente. El titular de
una patente podra entablar, ante la autoridad judicial competente, las acciones corres-
pondientes contra quien realice actos en violacion de los derechos emergentes de la
misma consagrados en el Articulo 33 de esta ley.

En caso de cotitularidad, cualquiera de los cotitulares podra entablar accion por una



infraccion de la patente sin que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo
acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Articulo 75.- De la accion penal por violacion de derechos de patente™. El titular
de una patente podra entablar ante la autoridad judicial competente, las acciones co-
rrespondientes conforme al Cadigo Penal, contra quien o quienes violen alguno de los
derechos protegidos por esta ley .

Articulo 76.- De la carga de la prueba. A los efectos del proceso civil, cuando el
objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto nuevo, la au-
toridad judicial podra requerir que el demandado pruebe que el producto idéntico no
ha sido obtenido por el procedimiento patentado, sin perjuicio de la proteccion de las
informaciones no divulgadas del invento.

A los efectos de esta disposicion, un producto es nuevo conforme a los términos del
Articulo 7° de la presente ley.

Esta disposicion sera adoptada con las debidas garantias a los intereses legitimos
del demandado en su produccion, que no sera restringida salvo sentencia judicial, asi
como con las debidas garantias a sus secretos comerciales.

Articulo 77.- De la prescripcion de Ia accion por infraccion. La accion por infraccion
de una patente prescribira a los dos anos, contados desde que el titular tuvo conoci-
miento de la infraccion, o a los cuatro anos desde que se cometio por ultima vez la
infraccion, aplicandose el plazo que venza antes.

Articulo 78.- De la sentencia definitiva. En la sentencia definitiva de una accion por
infraccion de patente, la autoridad judicial competente dispondra una o mas de las
siguientes medidas, entre otras:

a) la cesacion de los actos que constituyen la infraccion;

b) la indemnizacion de danos y perjuicios;

c) la prohibicion de la importacion o de la exportacion de los productos en infraccion
0 los materiales, instrumentos o medios que sirvieron predominantemente para
cometer la infraccion;

d) la entrega en propiedad al demandante, si asi lo solicitase, de los productos, ma-
teriales 0 medios que sirvieran predominantemente para cometer la infraccion, en
cuyo caso el valor de los bienes se imputara al importe de la indemnizacion de
danos y perjuicios; v,

10 Derogado por la Ley No. 2.593/2005
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e) las necesarias para evitar la continuidad o la repeticion de la infraccion, y en su
caso, la destruccion de los productos, materiales, instrumentos o medios que
sirvieran predominantemente para cometerla.

Articulo 79.- Del calculo de la indemnizacion. El célculo de la indemnizacion de

danos y perjuicios comprendera entre otros:

a) el dano emergente y el lucro cesante o el monto de los beneficios obtenidos por el
infractor; y,

b) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual,
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias con-
tractuales que ya se hubieran concedido, asi como la tasa de regalia promedio
para el sector de que se trate, en contratos entre empresas no vinculadas.

La indemnizacion contemplara los perjuicios derivados del desprestigio de la inven-

cion patentada, causados por el infractor.

CAPITULO Il
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Articulo 80.- De la adopcion de medidas precautorias. En la accion judicial por

infraccion de patente, el juez a pedido de parte y si resulta en principio verosimil la pe-

ticion, podra dictar medidas precautorias con el objeto de prevenir un mayor perjuicio,

obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la accion, el resarcimiento

de los dafios y perjuicios y prevenir otras infracciones. Mediando caucion o garantia

suficiente, el afectado por las medidas precautorias podra continuar su produccion.

Las medidas precautorias podran pedirse antes de iniciar la accion, conjuntamente

con ella o con posterioridad a su inicio.

Las medidas precautorias son entre otras:

a) la cesacion inmediata de los actos que constituyen la infraccion;

b) el embargo o el secuestro de los productos resultantes de la infraccion y de los
materiales, instrumentos y medios que sirvieran predominantemente para cometer
la infraccion; y,

c) la suspension de la importacion o de la exportacion de los productos, materiales
0 medios referidos en el inciso b).

La autoridad judicial competente podra en cualquier momento del proceso, ordenar

al demandado que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que

hubiesen participado en la produccion o comercializacion de los productos o proce-

dimientos materia de la infraccion.



Articulo 81.- De las garantias y condiciones en caso de medidas precautorias.
Una medida precautoria solo se ordenara cuando quien la pida acredite su legitima-
cion para actuar y la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permi-
tan presumir la comision de la infraccion o su inminencia. El juez podra requerir que
quien pida la medida otorgue caucion o garantia suficiente antes de ordenar la medida.
Quien pida una medida precautoria respecto de mercancias determinadas debera dar
las informaciones necesarias y una descripcion suficientemente precisa para que las
mercancias puedan ser identificadas.

Articulo 82.- De la caducidad de la medida precautoria. Toda medida precautoria
quedara sin efecto de pleno derecho sila accion pertinente no se iniciara dentro de los
quince dias habiles, contados desde la ejecucion de la medida.

Articulo 83.- De las medidas “inaudita altera parte”'>. Cuando se hubiera ejecutado
una medida precautoria sin intervencion de la otra parte, ella se notificara sin demora
a la parte afectada, inmediatamente después de su ejecucion. La parte afectada podra
recurrir ante el juez para que reconsidere la medida ejecutada.

Articulo 84.- De la competencia de las Aduanas. Las medidas precautorias u otras
ordenadas por la autoridad judicial que deban aplicarse en fronteras seran ejecutadas
por la autoridad aduanera, y tratandose de productos farmacéuticos también con la
intervencion de la autoridad sanitaria correspondiente al momento de la importacion,
exportacion o transito de los productos en presunta infraccion.

TITULO IV
DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO |
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Articulo 85.- De las tasas'. EI Ministerio de Industria y Comercio por medio de la
Direccion de la Propiedad Industrial percibira tasas por los siguientes conceptos y
montos:
a) Solicitud de patente de invencion y cada Solicitud
separada en caso de diViSION: .........ccceveveereieriieecee e, G. 300.000

" Modificado por la Ley No. 2.593/2005
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b) Solicitud de patente de modelo de utilidad: ..............ccceeerieneees G. 200.000
c) Modificacion de la solicitud de patente: ..........ccoevevvvericricerecee e
- Sin examen de fondo complementario: .............cccecevvvevennnee. G. 200.000
- Con examen de fondo complementario: ............cccccevvvevennnen. G. 300.000
d) Conversion de solicitud de patente: .........cccooveciiiinccicnenene G. 240.000
e) Modificacion de reivindicaciones de la patente: .............ccco.c..... G. 300.000
f) Cambios de nombre y otros datos registrales de la patente:......G. 240.000
g) Inscripcion de transferencias, licencias y renuncias,
por cada patente afectada:.........ccooverieiiirceee e G. 400.000
h) Division de una patente, por cada patente separada.................. G. 400.000
i) Tasas anuales:
=381 AND: e G. 400.000
S0 ARD: s G. 420.000
=50 AMD: e G. 440.000
= B2 AMND: e G. 480.000
=70 ARD: e G. 500.000
=80 AMND: e G. 520.000
=00 ARD: e G. 540.000
=100 ARD: o G. 600.000
S T1BE AND: s G. 640.000
=120 AR0: o G. 680.000
S A3BE AND: s G. 700.000
S 140 AR o G. 720.000
=182 ARO: o G. 800.000
=182 ARD: s G. 820.000
S 70 AR o G. 840.000
=180 AR s G. 860.000
=190 ARD: o G. 880.000
=200 AM0: o G. 900.000
j) Renovacion de patente de modelo de utilidad: .......................... G. 300.000
k) Recargo por pago dentro del plazo de gracia:
Hasta tres meses de atraso:........cccccoevvevverieriennns 90% de la tasa aplicable
Mas de tres meses de atraso: ..........cccccceevevennnnee 100% de la tasa aplicable
[) Por copia de documentos del registro o de
expedientes de solicitudes publicadas: ..........ccccoveevvereveienee. G. 200.000

Los montos de estas tasas se actualizaran anualmente por el Poder Ejecutivo, en la
medida de |a variacion del indice general de precios al consumidor que se produzca
en los doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada ano civil, de acuerdo a lo que
informe en tal sentido el Banco Central del Paraguay.



Articulo 86.- Del destino de los ingresos. Los ingresos provenientes de la percepcion
de las tasas establecidas en el articulo anterior seran depositados en una cuenta es-
pecial abierta en el Banco Central del Paraguay, a la orden del Ministerio de Hacienda.
Estos ingresos se incluiran en el Presupuesto General de la Nacion desde el afio
siguiente de la promulgacion de esta ley y su inversion sera programada exclusiva-
mente para la Direccion de la Propiedad Industrial.

Articulo 87.- Del plazo de las patentes. Las patentes concedidas validamente de
conformidad con la legislacion existente con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, subsistiran por el plazo en que fueron concedidas. En lo
relativo a su uso, goce, obligaciones y licencias, se aplicaran las normas contenidas
en la presente ley.

Articulo 88.- De la aplicacion supletoria. Se aplicaran supletoriamente, en lo que no
fuese expresamente contemplado en la presente ley, las disposiciones del Cadigo Civil
y Procesal Civil.

Articulo 89.- De la vigencia. La presente ley entrara en vigencia dos meses después
de su promulgacion.

CAPITULO Il
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 90.- De la entrada en vigor'. Conforme al Articulo 65 de las Disposiciones
Transitorias del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), la entrada en vigor de la presente ley para
los productos farmacéuticos tendra lugar el 1 de enero de 2003. Hasta esa fecha no
tendra vigencia ninguna de las normas contenidas en la presente ley en las que se
disponga el patentamiento de productos farmacéuticos, ni cualquier otro precepto que
se relacione con el patentamiento de los mismos.

Articulo 91.- De la presentacion de solicitudes. Las solicitudes de patentes de in-
vencion de productos farmacéuticos presentadas a partir del 1 de enero de 1995,
siempre que reunan el requisito de ser un producto, proceso o procedimiento nuevo
conforme al estado de la técnica y posea nivel inventivo para su aplicacion industrial,
se tramitaran conforme a los requisitos y previsiones de la presente ley, pero no po-

“Modificado por la Ley No. 2.047/2002
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dran ser concedidas antes del 1 de enero de 2003. La duracion de las patentes asi
concedidas sera la que surja de la aplicacion de lo establecido para la duracion de la
patente.

Articulo 92.- Del procedimiento para la presentacion de solicitudes. Respecto de

las solicitudes de patentes de invenciones farmacéuticas presentadas a partir del 1

de enero de 1995, la Direccion de la Propiedad Industrial instrumentara el siguiente

procedimiento:

1) recibira las solicitudes de patentes de invenciones farmacéuticas y les aplicara el
mismo tramite y criterios de patentabilidad establecidos en la presente ley.

2) concederd las patentes de invenciones, cuando correspondiere, una vez transcu-
rrido el periodo establecido en el Articulo 90, por el plazo de veinte afos, contados
a partir de la fecha de su presentacion.

Articulo 93.- Del momento a partir del cual se tiene derecho exclusivo. El titular de
la patente tendra el derecho exclusivo sobre el invento a partir de la concesion de la
patente en el pais.

Articulo 94.- De los derechos exclusivos de comercializacion. La solicitud de dere-
chos exclusivos de comercializacion, durante el periodo de transicion, cuando corres-
ponda, sera presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial y debera acreditar
que con posterioridad al 1 de enero de 1995, se haya presentado una solicitud de
patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la apro-
bacion de comercializacion de ese producto en otro pais miembro de la Organizacion
Mundial del Comercio.

Verificados tales recaudos, la Direccion de la Propiedad Industrial concedera el de-
recho exclusivo de comercializacion en el Paraguay, por un periodo de cinco anos,
contados a partir de la aprobacion de comercializacion del producto en cuestion en el
Paraguay. El permiso expirara antes de ese plazo si previamente se concede o0 rechaza
la solicitud de patente presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial o se
reserva la autorizacion de comercializacion respectiva.

El derecho exclusivo de comercializacion confiere a su titular el derecho de impedir
que terceros ofrezcan en venta, vendan, distribuyan o comercialicen el producto ob-
jeto del derecho, siendo aplicables las excepciones previstas en esta ley respecto de
las patentes de invenciones.

Articulo 95.- De las derogaciones. En las condiciones y plazos de entrada en vigen-
cia previstas en esta ley, queda derogada la Ley N° 773, de fecha 3 de septiembre de
1925 y toda disposicion legal que se oponga a la presente ley.



Articulo 96.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley.
Articulo 97.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Camara de Senadores, el diecinueve
de noviembre del afio dos mil, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Camara de Diputados el veintiuno de noviembre del afio dos mil, de conformidad a
lo dispuesto en el Articulo 207, numeral 1) de la Constitucion Nacional.

Candido Carmelo Vera Bejarano Juan Roque Galeano Villalba
Presidente Presidente
H. Camara de Diputados H. Camara de Senadores
Sonia Leonor Deledn Franco Dario Antonio Franco Flores
Secretaria Parlamentaria Secretario Parlamentario

Asuncion, 29 de noviembre de 2000

Téngase por Ley de la Republica, publiquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la Republica
Luis Angel Gonzalez Macchi

Euclides Acevedo
Ministro de Industria y Comercio
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