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PROLOGO

La presente Guia sobre /as actividades en materia de Propiedad Industrial que
sustentan los sistemas internos de Organismos y Entidades ha sido preparada por
ta Oficina internacional de la Propiedad Intelectual (OMPY). '

El propésito de esta Guia es ayudar a las empresas a aprovechar al maximo el
sistema de propiedad industrial, en particular por lo que respecta a la gestion de
sus derechos de propiedad intelectual, con inclusién de las patentes y marcas, los
dibujos o modelos industriales, y otros objetos de la propiedad industrial,
proporcionando una base para la evaluacién y la organizacién eficaces de sus
actividades en materia de propiedad industrial.

La Gufa abarca la serie completa de actividades en materia de propiedad
industrial que son de interés para todas las empresas, desde las mas simples
hasta las mas avanzadas desde el punto de vista tecnolégico, permitiendo asi a las
empresas seleccionar y aplicar progresivamente las actividades que mas
correspondan a sus necesidades. En la Guia se describen a grandes rasgos las
actividades de adquisicién, mantenimiento, aplicacion y defensa de los derechos
de propiedad industrial, asi como de utilizaciéon de informacién procedente del
sistema de propiedad industrial, permitiendo asi una adaptacién de la Guia a las
condiciones especificas prevalecientes en las distintas empresas.

El material, por su particular propédsito, no aborda la totalidad de actividades
por lo que la valuacidn de los activos intangibles de la propiedad industrial y
cuestiones vinculadas con las negociaciones relativas a las licencias y otras
formas de colaboracién econbmica y cientifico --técnica y de explotacién

comercial de estos activos se esbozan someramente.

No obstante, consideramos que este material constituye un valioso instrumento
para el disefio y puesta en marcha de los sistemas internos en propiedad industrial
en los Organismos y Entidades.

La ejecucién eficiente de las actividades en esta materia requiere de un
personal calificado y experimentado. La lectura de este material conducira a
reflexiones en este sentido.

Oficina Cubana de ia
Propiedad industrial
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L. ANTECEDENTES

I. Un sistema de propiedad industrial s6lido Y en buen funcionarniento constituye un
factor esencial pars el desarrolic econémico ¥ tecnoldgico de los pafses en desarrolio. Tal
sistema presupone una infraestructura jurfdica y administrativa adecuada en cada pafs en
desarrolio o en el marco de las instituciones regionales establecidas mediante la cooperacitn
entre esos pafses.! Ademds, para que los pafses en desarrollo se beneficien de un sistema
de propiedad industrial, éste debe ser utilizado no séio por las empresas extranjeras que
efectdan inversiones y suministran tecnologfa extranjera sino también, y sobre todo, por
las empresas nacionales cuyas actividades fortalecen Ia economia y la infraestructura
tecnoldgica nacionales. Estas empresas carecen muchas veces de experiencia a este
respecto y no siempre aprovechan Ia proteccién y los incentivos que les ofrece el sistema
de propiedad industrial de su pafs. De ahfIa importancia de que las empresas de los pafses
en desarrollo establezcan y organicen eficientemente sus actividades en materia de
propiedad industrial a fin de aprovechar plenamente los beneficios que ésta ofrece y de
contribuir de ese modo a! desarrollo de sus pafses, -

II. FINALIDAD DE LA GUIA

2. La finalidad de esta Gufa es asesorar y ofrecer una fuente préctica de informacidn
sobre las actividades de las empresas de pafses en desarroilo relativas a la adquisicién,
conservacién y defensa de los derechos de propiedad- industrial y a la utilizacién de la
informaci6n resultante del sistema de propiedad industrial.? La acertada utilizacién del
sistema de propiedad industrial por las empresas de pafses en desarrollo estimula su
actividad creadora y refuerza su posicién competidora en los mercados nacionales e
internacionales. Ambos factores son esenciales para el desarrollo.




3. El efecto econémico y tecnolégico de la propiedad industrial sobre las empresas
tiene una enorme importancia. La proteccién de la propiedad industrial acentda ia
eficiencia de la gestidn y la explotacién de las actividades innovadoras e inventivas. Ofrece
2 las empresas un incentive para la inversibn en la investigacién, el desarrollo y la
comercializacién, sin excesivo temor de que otros competidores se apropien de los frutos
de esas inversiones. La propiedad industrial estimulza Ia innovacién; ésta, a su vez, resulta
esencial si una empresa desea desarrollar un base industrial sélida: sin una base industrial
sélida no puede haber mayor crecimiento ni desarrolic.

4, Es importante para unz empresa establecer una relacidén econdmica interesante entre
el tiempo y el dinero invertidos en la proteccién de la propiedad intelectual y las ventajas
y posibilidades que le ofrecen los diversos sistemas nacionales de proteccién de la
propiedad intelectual. Una polftica o estrategia de obtencién y mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual debe ser definida por cada empresa como parte integrante
de Ia polftica comercial que le corresponda. '

3. A este respecto, se examinaré la organizacién del trabajo en materia de propiedad
intelectual, tanto intermo como externo, y los recursos humanos que hayan de asignarse a
dicho trabajo segin ¢! tipo de actividad comercial e industrial de cada una de las empresas.

6. Los documentos de propiedad industrial, particularmente los documentos de .
patente, son desde hace mucho tiempo una fuente de informacidn técnica, jurfdica y
comercial valiosa. Recientemente se vienen generalizando las nuevas tecnologfas de
aimacenamiento, recuperacién y difusién de documentos de propiedad industrial que
contienen dicha informacidn, entre ellas las instalaciones de acceso en ifnea y los discos
compactos CD-ROM. Esta Gufa nos dz una primera idea de ias posibilidades de que
dispone una empresa para beneficiarse de esg informacidn.




OI. ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A, Tipes de empresas

7. Bsta Gufa se aplica a diversos (pos de empresas de pafses en desarrollo: por
cjemplo, empresas industriales de propiedad privada, ¥a sean nacionales o extranjeras, y
empresas industriales controladas por el Estada, cooperativas, organismos de investigacién,
establecimientos comerciales, servicios piblicos, etc. No hay que suponer que todas las
empresas vayan a interesarse inmediatamente, ni que se interesen en absoluto, por toda la
gama de actividades en materia de propiedad industrial que aquf se examinan, ya sea por
80 tamafio © por Iz naturaleza de sus actividades. No obstante, es importante que la
administracién de las empresas se familiarice con los distintos tipos de actividades y que
se establezca una base fundamental de conccimientos, de modo que, cuando lo exija el
desarrollo de las empresas, las actividades puedan organizarse rdpida y eficazmente sin
. perder ninguna oportunidad,

B. Invemciomes

8. El primer aspecto de l2 propiedad industrial que corresponde examinar se refiere
2 las invenciones. Hay, en términos generales, seis tipos principales de actividades en
materia de invenciones: consisten en obtener i proteccién de las invenciones, tomar
medidas destinadas & no cometer infraccién de patentes ajenas; vigilar las actividades de
los competidores en materia de patentes; adquirir y vender tecnologfa mediante licencias
de patentes o de conocimientos técnicos; tratar jas invenciones de los empleados; y
efectuar bisquedas de patentes para obtener informacidn técnica (incluidos los datos
bibliogrdficos). ‘ :

los demds tftulos de proteccién se relacionan generziments cor el tipo de invencién que
puede ser protegida, las condiciones sustantivas y el procedimiento de obtencidn del tftulo,
¢l importe de las tasas pagaderas pare In obtencion o mantenimiento del tftulo y el plazo
de proteccidn.
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10. Por razones de conveniencia, en este capftulo sSlo se hard referencia, en general,
2 las patentes; pero deberd entenderse que también se incluyen, cuando corresponda, los
demds tftulos de proteccién de las invenciones.

a) Obuencidn de proteccion para las invenciones

11. Cuando en una empresa se efectia una invencién®, es 16gico que se desee hacer
uso de las posibilidades existentes de asegurar su proteccion. Ese deseo es particularmente
comprensible si la empress -como suele ocurrir- ha invertido una gran cantidad de dinero,
tiempo y trabajo en el proceso de invencién. La concesidn de la proteccién retribuye los
esfuerzos de la empresa confiriéndole, con ciertas limitaciones, un derecho exclusivo de
explotacién, que fomenta la aplicacién industrial de ia invencién. Al mismo tiempo, las
posibilidades de proteccién fomentan nuevas inversiomes de dinero y esfuerzos en la
investigacién y el desarrolle, incrementando de ese modo la infraestructura y la capacidad
de innovacién del pafs.

2. Los tipos de actividades relacionados con la obtencidn de proteccion para las
invenciones son ia evaluacién de si debe obtenerse esa proteccién y, en caso afirmativo,
dénde (en qué pafses), la preparacién de la documentacidn necesaria, ia tramitacién de la
solicitud o las solicitudes de proteccin, y las medidas destinadas a asegurar que la
proteccién, una vez obtenida, se conserve.

13.  Las invenciones resultan normaimente de un esfuerzo por resoiver un problema
determinado. Muchas veces, sin embargo, el inventor no piensa en sefialar su invencién
& su empresa porque no advierte que es patentable. Conviene, por lo tanto, informar a los
empleados de las empresas acerca del valor que tiene Is proteccién de las invenciones;
ademds, las empresas deben estar al tanto de los proyectos en los que trabajan sus
empleados a fin de poder identificar las invenciones rdpidamente. A ese respecto, las
empresas podrian preparar un formulario simple y conciso de exposicién de invenciones,
. ¥ ponerlo & disposicién de sus empleados; el formulario deberfa pedir informacion, entre
oOtras cosas, respecio de la fecha en que la invencidn fue concebida, su propdsito y
ventajas, una descripcién de ells, y si he sido construida y ensayada, asf como un
compromise de no divuigar ia invencién hasts que se haya obtenido su proteccién jurfdica.

14, También puede resultar dtil para las empresas preparar materiales informativos
sobre las patentes, que podrian distribuirse entre los empleados al contratarios, 2 fin de que
conozean las actividades de la empress en materia de propiedad industrial y los servicios
que la empresa puede proporcionarles como inventores potenciales. Alternativamente -o
ademds de ello- las empresas pueden ofrecer o sus empleados charlas peridédicas sobre el
tems con el fin de estimularios 2 exponeries sus invenciones sin demora.

4 Ummmmuﬁmm'hwamhmmmhmhpﬂcﬁuhnm&m
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b) Polltica en maseria de patenies

15. Una vez identificada una invencidn, comienza el proceso destinado a determipar
si se ha de presentar o nc una solicitud de patente. Muchas empresas han creado comités
de patentes para eveluar esta cuestion. Los comités de patentes deberfan incluir a
empleados técnicos y de comercializacién, asf como a empleados que se ocupan de
cuestiones de propiedad industrial. Es preciso fijar criterics que ayuden al comité de
patentes a formular sus recomendaciones. Esos criterios incluyen la importancia comercial
o de otro tipo que tiene la invencién para la empresa, sus posibilidades en el mercado, la
aplicebilidad amplia o limitada de la invencidn, la cuestién de su debe conservarse como
secreto comercial -por ejemplo, en €l caso de que no resulte fécil de descubrir- y otros
criterios que dependen de cada empresa.

16. La empresa que desea beneficiarse plenamente de las patentes como medio de
salvaguardia de su posicidén competitiva necesita establecer una polftica de presentacién y
mantenimiento de patentes. Teniendo en cuenta que una cartera de patentes es un
instrumento de politica comercial, no se trata de evaluar dnicamente los aspectos técnicos
y jurfdicos sino también los aspectos econémicos cuando sea de decidir acerca de la
presentacién de las solicitudes de patentes y del mantenimiento de las patentes concedidas.
En otras palabras, no sélo es importante que ei objeto protegido sea comercializabie y
patentable, sino también que los gastos de obtencién de [a patente parezcan justificados en
comparacién con las ganancias previstas. Las sumas invertidas en la proteccién de patentes
son comparables a los gastos por concepto de investigacién y desarrollo o al volumen total
de ventas, de los que normalmente representan un pequefio porcentaje. Un enfoque itil

~ consiste en considerar los costos de patentes como una parte necesaria de los costos de
investigacién y desarrollo.

17. Para la decisién de gestionar 0 no una peatente respecto de una invencién tiene
importancia fundamental desde luego, una evaluacidn de si redne los requisitos necesarios
para merecer proteccién. Para reunirios, segiin ias leyes de prdcticamente todos los pafses
que otorgah patentes, una invencién tiene que ser nueva, implicar actividad inventiva y ser
susceptible de aplicacién industrial. Una invencidn es nueva si no existe anterioridad en
el estado de la técnica, entendiéndose en general por estado de la técnica todo lo que haya
sido divulgado, en cualquier lugar del mundo antes de la fecha de prioridad de la solicitud
en que se reivindica la invencién.® Una invenci6n implica actividad inventiva (lo que a
veces se denomine “cardcter no evidente™) si, teniendo en cuenta el estado de la técnica
correspondiente 2 la solicitud, no habrfa resultado obvia -en fa fecha de presentacién o de
prioridad de la solicitud- para una persona del oficio de nivel medic. Por persona del
oficio de nivel medio se entiende una persona del pafs especializada en la esfera respectiva,

5 Debe sefilarse que en sigunos pefsss las leyes fijan Mmitos territoriales al concepto de estado de
ln técnics. En tales casos, ¢l estado de s técmics muels consistic sa: 1) todo lo que se ba divulgado st publico,
considsrendo Wnicements o} pals respectivo; © 2) tedo Io que se Iw divulgado al pblico, en cuslquier lugar
del mundo, por publicaciones en forms tengible, 0 sieado em ol pafs, por divulgecion orsl, utilizacién o de

_cuniquier otrs forms.



8in que se trate necesariamente del mejor experto del pafs en la materia. Una invencién
es suceptible de aplicacién industrial cusndo su objeto puede ser producido o utilizado e
la industria, entendida &sta en su mds amplio sentido, con inclusién de las industrias
agricolas y extractiva.® (Véase la Ley Tipo de la OMPI para los Palses en Desarrolio
sobre Invenciones, Artfculos 113 a 116).

i)  Presentacién de sclicitudes en el propioc pafs

i8, Puesto que Iz presentacién de una solicitud en el propio pafs se efectia en el
idioma del solicitante, no hay cosios de traduccién. Ests es una ventaja con respecto a la
mayorfa de las solicitudes presentadas en el extranjero. Por esa razén, muchas empresas
estiman conveniente presenter solicitudes en el propio pafs y lo hacen con frecuencia. Elio
con dos finalidades principales:

- la proteccién por patente en ¢ mercado nacionel cubre los resultados de
investigacion y desarrolio aun cuando €stos no esién todavia destinados al mercado;

- los inventores estardn satisfechos de que 8u trabzjo se aprecie considerablemente,
lo cual es un incentivo para ulteriores esfuerzos creativos,

if) Presentaci6n de solicitudes en el extranjero

9. La mayor parte de los costos de patente son costos por concepto de presentacién
de solicitudes en el extranjero y ©s precisamente en esta esferz donde se requiere
particularmeate una polftica de presentacién de solicitudes consciente y apropiada, también
denominada “estrategia de patentes”. Los puntos més importantes que cabe tener en cuenta
en materia de presentacién de solicitudes en el extranjero son los siguientes;

= ¢l valor técnico de la invencidn;

- lapammmdadyvaﬁdezpmvismdehpamm

- Easprevisiomsdeﬂademmdmmcﬂmwo; :

- los competidores y los pafses donde se fabrican sus productos

- los posibles licenciatarios;

- la funcién publicitaria de la petente (Que indica la creatividad, la tendencia
progresista, el activo intangible, etc);

~ la voluntad de defender y hacer respetar las patentes,

¢ A osts respects, el Artfculo 1.3) del Coum&odc?mﬁmhhwecddndelah'opuad

Indussrial dispone lo siguiente:
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cerveres, flores, harinss. ©



20. Traténdose de los primeros puntos, es evidente que los gastos por concepto de
presentacion de solicitudes en i extranjero sean aceplables si se estima que la invencidn
podré reunir todas las condiciones de patentabilided y que vendrd a satisfacer una demanda
en el mercado. Esto sslo podria aplicarse a una fraccién de las solicitudes presentadas a
nivel nacional. ;

21, Una vez cumplidas esss condiciones bésicas, el préximo paso consiste en decidir
dénde conviene verdaderaments presentar esas solicitudes en el extranjero.

22, A primera vista, parecerfa 16gico dar la preferencia a los paises que disponen de
los mercados mds grandes © de la poblacién més numerosa. En este caso, se puede habiar
de una estrategia de presentacidn “orientada hacia el mercado”.

23, Sin embargo, si la invencién pertenece a o que se denomina “alta tecnologfa”, por
ejempio, en el campo de ls microelectrénica o de la ingenierfa genética, s6lo un nimero
limitado de empresas podrd ser capaz de fabricar esos productos. En esos casos, la
presentacin orientada hacia e! mercado podria no ser Ia mejor estrategia. Podrfa resuitar
perfectamente conveniente presentar solicitudes en los pafses donde los competidores hayan
instalado sus actividades de fabricacidn. Si ocurre una infraccién de patente, el titular de
la patente podrd tomar medidas judiciales con miras a un embargo de los productos
infractores en el pafs de origen, cuaiquiera que sez el pafs a que éstos estén destinados.
En este caso, se puede hablar de estrategia de presentacidn de solicitudes “orientada hacia
la fabricacidn”.

24. En ciertos casos, ambas estrategias designardn & un mismo pafs y éste tendrs a la
vez un vasto sector industrial altamente desarrollado y un mercado importante. Ia
situacidn puede también variar segin la tecnologfa considerada. Sin embargo, muchos
pafses grandes no satisfacerdn las condiciones de presentacién de una solicitud orientada
hacia la fabricacidn, mientras que muchos pafses pequefios, aungue no constituyan un

)  Presencacion y sramisacion de las solicitudes de Datense

AR Una vez adoptada la decisién de presentar Iz solicitud de patente de una invencidn,
©8 Preciso preperar y presentar las solicitudes respectivas. Las solicitudes de patentes se

una descripcién de s invencién, una o mds reivindicaciones reiativas a ésta, uno o mds
dibujos (cuando seam mecesarios) y un resumen. Hay que conmsiderar cuatro tipos de
solicitudes: racionales, extranjeras, regionales e internaciongles (cuando la empresa esté
sit\mdamunwsquemwtem@ﬂm, Bl primer paso suele ser la presentacién de
una solicitud en el pafe de la empresa. S se ha de gestionar proteccidn en otres pafses v,
en caso afirmative, en cudies, es una decisidn que se adoptard en funcién de diversos
factores, entre los que figuran Ia importancia de la invencidn y los lugares en que es
probabie gue vaya a explotarse industrislmente, los intereses comerciales de la empresa y



de 12 meses ofrece g lag empreses ung oportunided mds parg apreciar la patentabilidad de
las invenciones y g posibilidad de comercializarias antes de tener que escoger los demds
Pafses en que ha de buscarse proteccidn.

) Solicitudes internacionales - el PCT

en una oficing mcnomx © regional de propiedad industrial que actie como Oficina




su objetive es determinar en lo pertinente ¢ estado de la técnica anterior. Las
Administraciones encargadas de In biisqueda internacional deben efectuar la busqueda en
'la medida en que les permitan sus medics Y, en cualquier caso, estdn obligadas a consultar
la documentucién mfnima del PCT (véase iz Regla 34 del Reglamento del PCT). El
informe resuitante, emitido por la Administracién encargada de la bisqueda internacional,
s por consiguiente de gran utilided para Iz decisién que cuaiquier empresa debe tomar
acerca de los lugares en que ke de gestionar la proteccién por patente de una invencién.

29. Por otra parte, cusndo unz empress se encuentra en un pafs obligado por el
Capftulo II del PCT, tiene is posibiiidad de padir que su solicitud quede sujeta a un examen
preliminar internacional. =i objetivo del examen preliminar internacional es la formulacién
de unz opinién preliminar y no obligatoria acerca de si ia invencién de que se trata parece
Ser nueve, supone actividad inventiva y es aplicable industrizlmente. El efecto principal
del examen preliminar internacional es que ¢l procedimiento de otorgamiento se posterga
normaimente hasta que han transcurrido 30 meses desde s fecha de prioridad. Durante ese
plazo, Iz empresa tiene oportunidad de modificar su solicitud para rectificar defectos o
retiraria si la invencién parece no ser patentable.

ii) Solicitudes regionales

30. Actuelmente, estdn en funcionamiento tres oficinas regionales de patentes, dos en
Africa y una en Europa. Lis dos oficines regionales de Africa son la Organizacién

- Africana de la Propiedad Intelectual (OAPD) que cuenta con 14 Bstados miembros de habla
francesa, y la Organizacién Regional Africana de Propiedad Industrial (ARIPO) que cuenta
con (4 Estados miembros de habla inglesa. Ambas organizaciones conceden patentes y
registran dibujos y modelos industriales; Iz OAPI registra también marcas de fébrica o de
comercio.

31 En Buropa, la Oﬁcmm Buropsa de Patenies (OEP) acepta y tramita patentes
turopeas desde el afic 1978. Bl Conveaio sobre g Pateate Buropea cuenta actualmente con
17 Bstados miembros, incluidos todos los paises miembros de e Unién Europea.

33. Le OEP realiza una bisqueda ¥ un examen sustantivo de la solicitud en uno de los
idiomas de trabajo; séic las reivindicaciones deben ser traducidas a los otros dos idiomas
oﬁdﬂammﬁoh@ﬂ?d&ﬁamminﬁmcﬁ@mdewme&rhmmm, una vez que se han
llenado todos los requisitos del Convenio sobre la Patente Buropea.

34. Unz vez concedida la patente suropes, ésis se transforma en un “paquete” de
- patentes nacicnales que surten sus efectos en log paises designados correspondientes. Sélo



en esta elaps se exigen las traducciones a los idiomas oficiales de los Estados designgdns.
Lz tramitacién normalizads Y unificads, asf como el aplazamiento de las traducciones
pueden ahorrar considerables sumas de dimero cuando se ha designado a numerosos pafses.

d} Derechos de pasense en congficto

3s. Una vez concedida ung patente, la empresa titular de iz misma tendrd interés en
ascgurarse de que mo s cometan infracciones contra eila. Es ésta una actividad cuya
complejidad aumenta con el nimero de pafses en los que se ha obtenido proteccién. Se
cumple examinando las publicaciones pertinentes, las gacetas o boletines de patentes, sus
resimenes, etc., asf como mediante una atemts observacién de las actividades de los
competidoras.

36. Cuando um'empm que tiene invemciomes patentacas descubre que se estdn
infringiendo sus derechos de patente, o que es probable que esos derechos se infrinjan
("infreccidn inminente™), puede utilizar e recurse judicial de 2 accidn por infraccién

por infraccidn, relativemense omereso. Antes de entsblar una accidn por infraccidn, la
empresa debe sopesar cuidadosamente, ademds, los puntos fuertes y débiles de Jas
posiciones respectivas. Rsa evaluacién no debe limitarse g g cuestién -delicada- de si se
ha cometido infraccién de patente’, sino abordar también Ig cuestidn -z veces no menos
diffcil- de la indemmizacién que se va a reclamar. Pars el cficulo de los dafios y
perjuicios, pueden entrar consideracién conforme a ja ley aplicable diversos factores,
que incluyen la determinacién de) importe de ia pérdids financiera sufrida por el tituiar de

totaimmemte, wntes de presentar su solicitud
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37. Segin las leyes de un buen nimero de pafses, cabe también entablar un
procedimiento de oposicidn, de carfcter administrativo y scerca del cual ha de pronunciarse
la oficina de propiedad indusirial. Bn sus actividades en materia de patentes, una empresa
de un pafs en desarrollo puede encontrarse tanto en la situacibn de defender su propia
solicitud de patente o patente como en iz de oponerse & la solicitud o a Ia patente de un
tercero, que colide con una de sus patentes o solicitudes de patentes anteriores. Esta
situacién puede darse tanto en el pafs en que esid establecida la empresa como en otro pafs.
Cuando la ley de un pafs no prevé el examen sustantivo de una solicitud de patente (es
decir, un examen que tenga por objeto determinar si la invencidn de que se trata cumple
con los requisitos de patentabilidad), el procedimiento de oposicién puede desempeifiar un
papel muy importante. !

38. Cuando una solicitud de patente se publica o se pone & disposicién del piiblico para
su inspeccifn, un tercero puede también formular observaciones o presentar documentos
relativos al cumplimiento de Iz invencién con los requisitos sustantivos de patentabilidad.
Si bien la persona que presente esas observaciones no pasarfa a ser parte en el
procedimiento, la informacidn puede ser utilizada por la Oficina de Propiedad Industrial
para decidir si ha de conceder o si ha de rechazar la patente.

3. Incluso después de que se ha otorgado una patente a un competidor, una empresa
puede encontrar mecesaric, cuando los hechos lo justifiquen, impugnar su validez. En
elgunos pafses, ias leyes establecen un sistems administrativo de reexamen de las patentes,
u oposicién posterior al otorgamiente. Con tal sistema, las patentes siguen estando sujetas
2 impugnacidén por el publico durante un plazo variable, posterior a su otorgamiento, sobre
la base de patentes anteriores, publicaciones y otras informaciones que la oficina de
propiedad industrial no haya tenido en cuenta previamente al tomar la determinacién de
otorgaria.

40. Otro recurso con que las empresss pueden contar es ¢l de la invalidacién. Si una
patente de invencién de que es titular un competidor, y &n ls cual una empresa tiene interés
directo, no cumpie los requisitos fundamentales espectficos de fa ley (novedad, actividad
inventiva, aplicabilidad industrial, etc.), fa empresa tiene derecho, por lo general, a
entabiar un procedimiento judicial de invalidacién de la patente. Las patentes invalidadas
sc consideran nuizs desde Is fecha de su otorgamiento. (Véase la Ley Tipo de la OMPI
para los Pafses en Desarrollo sobre Invenciones, Articulos 158 y 159.) Como el
procedimiento de invalidacidn puede suponer gasios considerables para una empresa, este
procedimiento no debe emprenderse a In ligera y debe preparatse con sumo cuidado.

41, En alguncs pafses cuyas leyes exigen que la invencién patentada sea objeto de
explotacidn industrial dentro de un plazo determinado, una empresa puede tener derecho
& pedir una licencia obligatoria para exploter la invencidn si el titular de la patente no ha
cumplido ese requisito.



e}  Actividad invensiva de los empleados

42. Nunca se insistird bastente e g importanciz de lz actividad inventiva de los
empleados de las empresas de pafses en desarrollo, actividad que debe fomentarse lo més
posible. Cuando los empleados se dedican 2 ess activided y efectdan invenciones, son
varias las cuestiones que se plantean, en particular la de determinar = quién pertenecen la
invencién y los derechos resuitantes de ella (al empleador © al empleado), y la de si los
empleados deben recibir uns remuneracién ¥, en caso afirmativo, cudl debe ser su cuantfa.

43, En algunos pafses, la cuestién de las invenciones de empleados estd regulada por
la ley de patentes o una ley especial sobre la materia, mientras Gue en otros est4 regida por
el contrato y por la jurisprudencia, Hay ciertos principios bisicos, sin embargo, que se
aplican en ia mayorfa de los casos,

44, Hay, en genersl, tres tipos de invenciones de empleados: las invenciones "de
servicio®, que se realizan en gjecucion de un contrato de trebajo que tiene por objeto una
lzbor de investigacién: las invenciones “dependientes®, que se realizan en el campo de
actividades propio del empleador por un empleado que no tenfa ninguna obligacidn
contractual de ejercer una actividad inventiva, pere que ha aprovechado datos o medios a
los que ha tenido acceso en razdn de su empleo; y las invenciones “libres”, gue se realizan
fuera del marco de un contrato de trabajo y sin utilizar datos © medios disponibles en razén
del empleo, o que no corresponden al campo de actividades de] empleador.

45, En este itimo caso, e derecho a la invencién y la patente pertenecen al empleado
inventor. No obstante, muchas empresas obligan & sus empleados a informarles de
cualquier invencidn libre que eff; ' & fin de poder ofrecerles licencias por esas
invenciones s corresponden al campo de actividad de la empresa.

46. Con arreglo a las leyes de muchos pafses, las invenciones de servicio pertenecen
2 la empresa a menos que se haya previsto otra coss en el contrato. El empleado inventor
puede no tener ningiin derecho g remuneracién especisl ya que, en principic, Ia cuantfa de
$U remuneracidn ordinaria esid fijada de acuerdo con sy actividad inventiva. A veces se
dispone (véase el Artfculo 120 de Iz Ley Tipo de la OMPY pare los Palses en Desarrollo

invencién tiene un valor econdmico mayor que el que se habfa previsto o sobre la base del
cual se habfa fijado la remuneracidn ordingria, Hn este caso, incumbe g la empresa y al
empleado inventor fjar de mutug scuerdo Iz cuasntfa de iy remuneracion; para los casos
et que no puedan llegar o un scuerdo, se establece generaimente 1g competencia de los
tribunaies pars resolver Iz cuestién. Los factores que se tienen en cuenta son el salario dej
empieado, el valor econdmico de Ia invenciéa y los beneficios que €sta haya reportado a

@ algunas isyes, sepecisiments ing Qs establocs wo sisieme de proteccisn bussdo ea ol criterio de "primero en
inveniar®, e} derecho sorrsepondients  los invensiones ds servicio perisnecs inicislmente ol emplesdo inventor,



48. En el caso de las invenciones de dependientes, hay dos criterios que suelen
adoptarse. Con e primero, e! dereche 2 la invencién y la patente corresponden
directamente a la empresa & menos que se hayz dispuesto contractualmente otra cosa; con
el segundo, pertenecen al empleado inventor salvo si la empresa declara su interés por la
invencién, en cuyo caso el derecho le pertenece z ella. En ambos casos el empleado tiene
derecho a una remuneracién especial, que se fija por el procedimiento descrito en el
pdrrafo 46 supra. Debe sefialarse que en algunos pafses nc se hace distincién entre las
invenciones de dependientes ¥y ias de servicio, y unas Yy otras se tratan de modo similar.

5L, Las empresas pueden obtenes grandes beneficios, no séio cuando sus empleados
efectian invenciones, sino tambiéa cuando sugieren scluciones a problemas tecnoldgicos
que se plantean a ls empress, Sugerencias que no rednen necesariamente las condiciones
de patentabilidad {porque no son nuevas pars el piblico en general, sino sslc para la
empresa). También puede establecerse un sistema de incentivos para alentar a los
empleades & hacer sugerencias para mejorar los métodos de fabricacisn y de gestién. Ese
sistema puede inclugo figurar en las leyes. Lg edministracién de tal sistema, incluyendo




36. Los documentos de patente levan el nombre ¥ la direccién dei inventor y del
solicitante, Elo permite identificar y jocalizar a la persona que trabaja en Ia tecnologfa en
cuestidn; asf eg posible determingr lag interrelaciones,

palabras clave que permiten buscar un dealle especffico. S$i bien esas tecnologfas se
aplican tambidn g otros tipos de documentos téenicos, la combinacién de Ia clasificacién
de patentes y las palabras clave suele ser una maners g de formular dpida y f4cilmente
las preguntas exactas.

38. Puesio gue se tratg también de un Huwlo de cardeter jurfdico, como se explicard m4s
adelante, o] documento de patente suele ser de diffci] lectura Para los ingeniercs. Ep
particular lag reivindicaciones, escritag en un lenguaje francamente Jurfdico, generalmente
desalientan g los ingenieros. Por lo tanto, es preciso observar dos reglas si se desea
aprovechar plenamente [gs documentos de patente como fusnte extremadamente valiosa y
i de informacign técnicg,

39. El ingeniero que séio desee analizer lag informaciones técnicas contenidas en un
documento de patente debers pasar por alto ies reivindicacioeng Y demds consideraciones
jurfdicas y lesr tnicamente los modos de reatizacién que se fcompadian de ung descripcidn
y de dibujos.

60. Si se deseg realizar un estudio complete de un campo tecnoldgico especifico,
convendrd utilizar para ello las clases de Palentes y las palabras claves apropiadas; a esto
s¢ le lama uyn “perfil o "perfil tecnoldgico”.  Conviene definir esos perfiles en
colaboracidn con up CXperto en materia de bisqueda de patentes a fin de evitar que se
comelan errores en ei momeno de interpretar ias designaciones de lag clases, lo cual
entrafiarts ig incapacidad de poder remitirse g jag subclases o subgrupos pertinentes. Ese
Cxperio podria también ayudar a interprecer jos documentos de patente,

O utilicen la invencidn reivindicads en e] pafs donde se hayn concadido 1a patente, Varias
legislaciones de patentes extiendan asimismo log derechos exclusivos conferidos por upa
| patente de Procedimiento g jos productos  directamente obtenidos mediante ese
procedimiento, independientemente de que esos productos se reivindiquen o ng como tales
en la patente, De ght que los terceros debagn dar por sentado que la invencién reivindicada



estd protegide jurfdicamente, © en ¢l caso de una solicitud publicada, que ésta esiard
probablemente protegida, en favor del titular de o patente o del solicitante identificado en
¢l documento de patente. Lz persona que desee realizar la invencidn en el pafs donde se
haya concedido ia patente debe solicitar una licencia al titular de la patente, sin lo cual
estard expuesta 2 que se entable contra ella una accién por infraccién de patente.

63. La informacion jurfdica contenids en los documentos de patente es particularmente
importante para la polftica comercial de cualquier empresa, Es esencial que toda empresa
emprenda una bisqueds sobre las patentes que han side concedidas o que estdn a punto de
ser concedidas a otros titulares de derechos. Ello le permitird saber cudles de sus
actividades previstas en los programas de fabricaciém y ventas podrfan llegar a ser
bloqueadas a causa de la competencia, y decidir si va a elegir otra linea de accién, va a
obtener una licencia o va a entablar un procedimiento judicial a fin de invalidar la patente
de que se trate. Ademds, esa bisqueda puede mosirar a la empresa en qué direccién podrd
proseguir sus esfuerzos sin infringir las reivindicaciones vdlidas de las patentes
competidoras.

64. Un documento de patente proporciona también informacion sobre ia direccién que
siguen las actividaes de investigacién y desarrollo de un competidor. Una vigilancia
continua de sus actividades de patente proporciona cierta imformacién de cardcter
comercizl. Si se examinan por un largo tiempo, por ejempio, varios affos, las patentes
publicadas o las solicitudes de patentes publicedes en varios pafses (se suele hablar de
familias de patentes) y presentadas en un campo especffico de la tecnologfa por un
solicitante preciso, se puede tener una idea de 1a intensidad de los esfuerzos de desarrollo
desplegados por éste. De ahf que se pueda deducir su determinacién de proteger los
resultzdos de su investigacién y probablemente también su intencién de penetrar en nuevos
mercados.

65. Estos datos no sélo servirdn para tomar decisiones en materia de gestion general,
sino también pars buscar una ampresa que sea capaz de conceder una licencia para su
tecnologfa en un campo determinado. Una polftica de patentes decidida que con los afios
se vaya intensificando, podrd interpretarse como un signo de que la empresa tiene intencién
de permanecer en el sector tecnolégico de que se traie, de invertir para perfeccionar sus
productos, convirtiéndose asf en une empress licenciante particularmente interesante. En
cambio, & ia actividad en materia de patentes ha sido interrumpida, lo mismo ocurrird con
la actividad en materia de desarrollo, y ia empresa qus considera la posibilidad de obtener
una licencia deberd considerar si reaimente estd dispuestz a concluir un contrato de licencia
por una tecnologia que el licenciante no perfecciona més.

66. B8 preciso examinar en forma més dets

lisda varios usos especificos de documentos
de patente.



relativamente fécil Y Peeo costosa de obtener informacidn técnica, especialmente para las
SMpresss que no cuentsn con ung tecnologla propia eltamente desarroliada,

interrumpir la investigacién y Gesarrcllo en eliss. La tecnologfa que desarrollen en
definitiva puede resultar muy diferente de la que se expone en las patentes otorgadas, o
puede haber posibilidad de eludir la tecnologfa patentada (es decir: Ia tecnologfa que se
desarroliz puede concebirse en forma que evite cometer infraccién de tecnologfas
patentadas); o bien, puede resultar posible obtener ia invalidacidr: de las patentes. Las
bisquedas del estado de Ig técnica en las patentes deben efectuarse adem4s de las biisquedas
en la literatura técnica, pues tanto las patentes como la literaturs técnica son excelentes
fuentes de informacién, y no se excluyen. Esas bifsquedas técnicas pueden ser de sumo
velor, pues resulta un derroche costoso desarrolipy ura tecnologfe tnicamente para
encontrarse después con que otros ya han kecho antes lo mismo,



7L, Es posible suscribirse también a un servicio especializado de resimenes de
patentes, de los que catalogan y traducen tales resimenes, y a la PCT Gazette, que publica
~ informaciones sobre las solicitudes internacionales presentadas conforme al Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT). Cuando para unz empresa no resulta factible
o rentable mantener su propia coleccién compieta de documentos de patentes, existe 2
~ menudo la posibilidad de consultar colecciones piblicas en oficinas de propiedad industrial,

centros regionales o nacionales de decumentacién o bibliotecas universitarias. De este
modo, la cuestidn de si cada empresa ha de crear o no, y en qué medida, una coleccién de
documentos dependerd de diversos factores, en particular del némero y la impoertancia de
les invenciones que se efectlen en ella, Iz posibilidad de crear una coleccién y la
disponibilidad de colecciones piiblicas. En todo caso, para las empresas que se orienten
hacia nuevas tecnologfas resultard esencial reunir por lo menos una coleccién limitada de
decumentos. A este respecto, debe sefialarse 1z existencia de medios modernos de acceso
en linea, mediante ordenador, @ la informacién de patentes, y que las empresas deberfan
tener en cuenta la posibilidad de utilizar esos medios cuando puedan contar con ellos, tal
como se explica a continuacidn. '

72. Si bien la tarea bdsica de una oficina de patentes encargada del examen es efectuar
una bisqueda como referencia para sus conclusiones en cuanto a la novedad y a la actividad
inventiva, suele ser convenienis que la empresa realice esa bisqueda antes de decidirse a
presentar su solicitud. En particular, habida cuentz de Ia tasas elevadas pagaderas a la
oficina de patentes o a los agentes que las representan, puede resultar econémico proceder
2 una evaluacién del estado de Ia técnica para determinar las probabilidades de que una
invencién carezca de movedad y no sea por lo tanto patentable. Si Ia empresa opta por
efectuar ella misma esa biisqueds, tendré que tener acceso a una documentacién que debe
comprender los decumentos de patente pertinentes debidamente clasificados. Como
requisito de novedad no conoce ordinariamente ifmites territoriales (es decir: una invencién
carece de novedad si existe anterioridad en el estado de la téenica, que comprende en
general, todo lo que ha side divuigado en forma tangible en cualquier lugar del mundo),
una empresa no podréd ordinarizmente constituir una decumentacién completa por sf sola.
Ahora biem, existen servicios profesionsles de resumen de patentes que traducen y
catalogan los resdmenes y los facilitan 2 sus suscriptores, frecuentemente en microfil,
microficha o en ifnea. Otra posibilidad es que, cuando la empresa tuviese cerca bibliotecas
de propiedad industrial abiertas al piblico, recurra a ellas para suplir o completar su propia
documentacién. A este respecto también debe hacerse referencia aquf al Centro
Internacional de Documentacién y Patentes (INPADOC), organizacién establecida en Viena
(Austria) en virted de un acuerdo entre Ia OMPI y el gobiemo de Austria, que permite
disponer de datos bibliogréficos sobre patentes (en particular, el nombre y la direccién del
solicitante, ia fecha de la solicitud y el tftulo de la invencién). Mediante los servicios del
INPADOC es posible, por ejemplo, identificar y recuperar todos los documentos de patente
correspondientes a una misma subdivisién de la Clasificacién Internacional de Patentes _
(IPC) o todos ios documentos procedentes de diverscs pafses que se relacionan con una
misma "familia® de patentes (es decir, los vinculados por una misma reivindicacidn de
prioridad con arregic al Coavenio de Parfs). El INPADOC es, fundamentalmente, un
fndice mundial de documentos de patentes publicados por més de 50 pafses que incluye la
inmensa mayorfa de los documentos de patente expedidos en In actualidad.




73. Cuando las empresss no deseen efectuar eilas mismas ia bisqueda, en todo o en
parte, la solucién es generalmente contratar un servicios que la cfectde en su lugar. En

ii) Medidas destinadas a no cometer infraccién de patentes ajenas

74. . Una de las actividades mds importantes de las empresas en materia de patentes
consists en asegurar que su fabricacién y venta de productos no represente infraccién de
patentes de pmwm .a;je;ma En muchos pafses, ung sancién por ia infraccién de patentes
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iif) Vigilancia de las actividades de los competidores en materia de patentes
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tarca aplicable a todas las empresas de fabricacidn y producci6n, independientemente de
que se dediquen o no a actividades de investigacién o invencién. Tratdndose de las
empresas que efectian invenciones, la vigilancis de las actividades de los competidores les
permite mantenerse gl tanto dei estado de la tdenics, lo que es importante en relacién con
la formulacidn de proyectos de investigacién y desarrello como también en lo que respecta
a los requisitos para obtener la proteccién mediante patentes. Por otra parte, permite a las
empresas exeminar si ia protecciém concedida a cualquiera de sus invenciones corre riesgo
de ser infringida o si ellas mismas corren el riesgo de infringir patentes concedidas a otras
empresas. Incluso cuando las empresss no efectian inveaciones ellas mismas, no deja de
ser itil vigilar las actividades de los competidores, lo que les permite mantenerse
informadas sobre la tecnologfa de que se dispone y sobre las novedades y los cambios
habidos en ella. Bsto es especialmente importante para las empresas que desean adquirir
tecnologfa © conocimientos técnicos de fuentes externas.

78. La vigilancia de los competidores debe ejercerse en dos niveles. En el primero,
menos compiejo, deben estudiarse los informes comerciales pertinentes de los competidores
a fin de tener una indicacién general de las tendencias que se registran en el campo de que
se trate. En el segundo, més complejo, hay que proceder & un examen continuo de las
publicaciones pertinentes sobre patentes para determinar exactamente las actividades de los
competidores en esa materia. A este respecto, es fundamental un detenido examen de las
patentes y las solicitudes de patente publicadas en el propio pafs de la empresa (si dicho
pafs publica las sclicitudes de patente) y en los demds pafses en los que la empresa
desarrolla sus actividades. Ademds, se debe dar instrucciones al personal de las empresas,
especiaimente a los empleados de ventss y de comercializacién, a fin de que informen a
la empresa acerca de cualquier producto infractor, ofrecido por un competidor, que llegue

2 su conocimiento.

C. Maress

79. Otro aspecto igualmente imporiznte de la propiedad industrial que cabe abordar es
el de las marcas. Las actividades en materis de marcas comprenden la seleccién de las
marcas, la cbtencidn y conservacidn de su proteccién y la vigilancia de las actividades de
los competidores. .

a) Seleccion de las marcas
80. Las marcas son signos visibies que sirven para distinguir los bienes y servicios de

una empress de los de otra. La expresidn “signo visible® tiene un alcance muy amplio e
incluye cualquiers de los clementos sigulentes, asf como sus combinaciones: las



designaciones arbitrariag o de fantasfa; los nombres; los refranes publicitarios; los
emblemas; ios nimeros; las letras; log dibujos o sfmbolos: las etiquetas; las
combinaciones o arreglos de coiores; las formas de los recipientes o de los productos
mismos (véase el Artfculo 1 de la Ley tipo sobre marcas, mombres comerciales Yy actos de
competencia desleal para ios palses en desarrollo'®). Las marcas ayudan a los
consumidores a decidir qué productos han de comprar y de ese modo fomentan los intereses
competitivos de la empress en & mercado; a la vez que los intereses econdmicos generales.
Ei uso de las marcas constituye un medio particularmente eficaz de proteccidn para las
empresas de los pafses en desarrollo. Una marca no tiene que estar necesariamente
respaldada por una tecnologfa avanzads y puede aplicarse incluso al producto o servicio
més simple. La proteccién de las marcas es igualmente adecuada para los productos
agricolas. La utilizacién de yna marce puede generar prestigio para la empresa, con el
valor scondmico que ello origina, y para los consumidores simboliza generalmente cierto
nivel de calidad y de uniformidad. A las empresas les conviene, pues, por lo general,
adoptar una polftics de identificacidn, mediante marcas, de sus productos o servicios.

81, La seleccién de un signe a fin de adoptarlo como marca debe hacerse con gran
cuidado, ya que la marca representa cor frecuencia la primera impresién que de un

por consideraciones Jjuridicas, es importante elegir como marca un Signo qgue no provoque
problemas de registro o de infraccién. Lo normal es que, al proceder a esa eleccién, la
empresz considere varios signos (marcas posibles). Este proceso se denomina a veces
"seleccidn previa®. ’

82. Hay ciertos requisitos que tiene que cumplir todo 8igno que se pretenda hacer

TECOnOCer como marca & fin de poder ser protegido como tal, razén por la cual no deben
seleccicnarse signos que no los refnan. Asf por ejemplo, no puede utilizarse como marca

proteccidn como tales. Ege examen es indispensable no sélo en relacién con las leyes del

1 pIRPI (orgenizmo predecescr de i OMPL), Ginebre, 1967 (denominads en adelante Ley Tipo para
los Pafses en Desarrolio sobre Marogs).



pafs de 1z empresa, simmbi&nmﬂude'wdcslosmﬁsesmﬂosquesepicnseumiz‘ér
la marca, to de esto ditimo, debe sefislarse que a menudo resulta necesario
modificar levemente las marcas entre un pafs y otro a fin de tomar en cuenta diferencias

de idiqma, culturales, etc.

83. En cuanto al examen de las posibles marcas consideradas para ver si estdn en
conflicto con otras ya existentes para productos o servicios iguales o similares, la empresa
debe investigar si hay ya registradss marcas similares. Cuando se descubra una marca ya
registrada para productos o servicios similares que por su analogfa con la prevista pueda
prestarse 2 confusién o cuando, si procede segin la legislacién nacional, sea conocido de
la empresa ei uso de unz marca no registrada que por su analogfa pueda prestarse a
confusidn, esa marca no debe ser seleccionada. Al efectuar la investigacién inicial sobre
la marca, hay que hacerlo de una manera adecuadz a l2 empresa. Una bisqueda demasiado
amplia (efectuada, por ejemplo, més alla de los productos o servicios iguales o similares)
puede resultar financieramente dispendiosa e ineficaz, mientras que una busqueda
demasiado limitada puede hacer que pasen desapercibidos ciertos riesgos potenciales. Para
- establecer el criterio de bisgueda, la empresa debe tener en cuenta el tipo de producto, los
mercades primarios y secundarios que le interesen y las actividades y la base de
operaciones de los competidores considerados.

&) Obuencién y conservacion de la proteccidn de las marcas

84. La pﬁoteccién de las marcas se obtiene o se refuerza inscribiéndolas en el registro
de marcas de la oficina de propiedad industrial de cada uno de los pafses en que se desea
ésa proteccién. También puede procederse a un registro imemacional en la Oficina

Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT). La proteccién corresponde en algunos
pafses a la persona en cuyo nombre se ha registrado la marca por primera vez; en otros,
en cambio, corresponde s la persons que primero Ia wtilizd. Incluse cuando Ia proteccién
se concede al primer usuario es importante ¢l registro, que generaimente facilita la posicién
del titular del registro en cuslquier litigio ulterior. El registro debe solicitarse en todos los
pafses en los que sea probable que s¢ comercislicen en cantidades significativas los
pmductososerviciosalosqmseapﬁahmam. Comomeﬂcasodelaspatentes, la
obtencién de la proteccién ea cada pals suele encomendarse a agentes locales. La solicitud
de registro debe ir acompefiada de uns reproduccidn de la marca cuya proteccién se
pretenda obtener. Los demds requisitos generales de registro se resumen en los
pérrafos anteriores (véase también el Capftulo Il de 1a Ley Tipo para los Pafses en
Desarrolio sobre Marcas).

8S. Elregimdeummamuecmoedesimprepormplmﬁmitado,que
generalmente es de diez afios, pero que puede removarse sin lMmite de tiempo; por
consiguiente, las marcas pueden estar protegidas indefinidamente. Para obtener la
movacidndenregism,eﬂﬁmﬂmrdeﬂamamﬁmequepmmmmpeﬁciénalefectoy
pagar unas tasas de renovacién. Las actividades de las empresas en materia de marcas



suspensién de las actividades de g emprese en relacién con tales producios o servicios.
Pero cuande una marce sigue teniendo valor para una empresa, es fundamental que so se
fa deje caducar involuntarismente por la omisién de no renovarla g tiempo.

que queden separadas de otras palabras; que, siempre que sea posible, la marca vaya
acompafiada de] sfmbolo de regisic R (o del sfmbolo TM cuando se trate de marcas no
registradas) o se destaque por otre procedimiento, por ejemplo subraydndola ¢ poniéndola
entre comillas; que la marca se utilice siempre como un adjetivo seguido del nombre

88. También las marcas en forms de sfmbolocs o logotipos deben vigilarse
cuidadosamente. Lags empresas deben examinar tods la publicidad, los folletos, los rétulos
de los productos y las publicaciones que los scompafian, 1 fin de asegurarse de que las
marcas se utilicen correctamente ¥y no se pierdan por utilizacién inadecuada. Este examen
incluye la verificacién de Que sc maniengan las proporciones correctas en la forma de la
marca y de que se utilicen siempre los mismos colores cuando estén especificados en su
registro.



un pals, sy ttuslar puede impedir & tercercs gue utiticen ssa marce © un signo similar
susceptible de causzr confusidn, para productos idénticos o similares, aunque la marce
notoriamente conceida mo esté registradz o no se utilice en & pals por su titular; y, en
ciertos casos, el Hiular de una marca notoriamente conocida puede impedir su utilizacién
por terceros, o la de un signo similar susceptidle de cavsar confusidr, parz bienes o
servicios distintos de zquellos marz los que se z registrade g mezrca © se la utiliza.
Cuande sez probable que se cometz o se esif comeliendc infraccid de unz marca, su
ttular puede entablar ure accidn judicial par impedir la infraccidn o conseguir que se
prohfba su continuacién, y puede sbiener cra indemwrizaciés por ios defics y perjuicics que
haya sufrido como resultade de la infraccidn. Ei descubrimienic de ics casos de infraccién
s¢ examina m4s adelante.

0. Las leyes de marcas de iz mayoriz de los pafses prevén mmbién =l Tegistro y el uss
de maccas colectivas. Unz marcz colectva es cuaiculer signo wisicie empleadc nara
distinguir e! origen o cualcuier ot caracterfstice comun e benes o servicios de distinas
empresas que utilizan i& marca bajo el contrel de se ¥tular regisirade, que e los casos més
caracter{sticos es una cooperativa, ascciacién de empresas o institucién pubiica. A
diferencia de las marcas de fibrica o de comercic, gue séio pueden utilizarse por su titular
y por Ios Licenciatarios de ésie, 'z marca colectiva, que ‘ndica carmcierfsticas comunes,
puede ser empleada por cualguier empresa autorizada parz elic siempre que cumplz ias
reglamertaciones que rigen su usc (véase ia Ley Tipc para los Pafses en Desarrcllc sobre
Marcas, Parte III). En comsecuencia, cugndc una empress Wlice Und mAarca coiectiva, al
use debe vigilarse cuidadosamente para zsegurar Cue se curaplan lzz reglamentaciones
aplicables; de io contrario puede dar lugar a sancicnes.

¢) Vigilancia de las actividades de ios comperidores en maseria de marcas

91, Una importarte actividad en materia de marcas es (2 observacidn o vigilarcia
constante de las actividades de los competidores en ess materia, a fin de asegurarse de gue
no se estén infringlendo las marcas propizs de I ermpresa.  Esioc puede hacerse
irternamente, es decir, por !z propis emprese, ¢ €3tz puede contratar un “servicio de
vigilancia” exterior que, medianie wna rer ucidn, & encergue de esz misidn por cuenta
de lz empresa. Si ésia efecida la vigilancis por s misma, dese cue suscribirse a lzs
gacelas nacionales de marcas pertinentes v leerias, Y2 gue =n ellas s reproducen todas ias
Marces cuyo registro se soliciis, o que han side concedidss, ¥ estudisr jas revistas del ramo
y otras putlicaciones en gue s snuncisn los competidores ¥ seguir atentamente los
informes del mercado. BEsta actividad es relatvarente pocc complicada en o que se
refiere 2 la vigilancia de las marcas dentro de propic pafs de la empresa (siempre que el
nimere de marcas ¢s que se Tals sea razonzblemente reducide), va gue puede llevarse 2
cabo mediante un cuidadese examen de I gacela de marcas de dicho pafs. Se complica,
en cammbio, cuando ung marcs ssid reyiste er varios pefses. Dado el slevado costo de ur
servicio completo de vigilancia ¢ de lg suscripeldn 4 todas las gacetas de marcas necesarias,
y habida cuenta de! mucho tiermpe gue pueds requeric una vigilancia estricia, las emnresas
limitan ordinariamente s actvidad de vigilancia completa & sus marcas més imp@x:tante,
Para ias demds, puede ser suficients contentrse con Jas investgaciones que llevan 2 cabo



famo, ia publicidad y e! mercado. En io que conciemne & las marcas no registradas
utilizadas por terceros, ia vigilancia se limits también principalmente a la informacién
derivada de la publicidad y del mercado.

92. La finalidad de un servicio profesional de vigilancia de marcas es vigilar las
actividades de jos competidores en la materia a fin de descubrir posibles infracciones.
Cuando una empresa no puede obtener y examinar fas gacetas de marcas pertinentes o las
revistas profesionales para descubrir posibles infracciones o abusos iegales de sus propias
marcas, puede resultarle §til racurrir 2 un servicio de vigilancia. Sin embargo, cuando sélo
estd en juego un nimero reducido de marcas, los empleados de ventas de Ia empresa

pueden compartir, y adn cumplir por sf mismos, la tarea de vigilancia. !

D. Dibujos y modelos industriales

93, En términos generales, por dibujo o modelo industrial se entiende el aspecto
omamental o estético de un artfculo dti] (véase la Ley Tipo para palses en desarrollo sobre
dibujos y modelos Industriales'®, Artfculo 2). Los dibujos 0 modelos industriales son un
factor importante en 1 comercializacién de los productos, y las empresas de los pafses en

los dibujos 0 modelos valiosos creados en esos pafses, de lo cual jos textiles Y la cerdmica
ofrecen ejemgplos destacados. Por &30, las empresas deberfan identificar log dibujos o
modelos industriales dignos de proteccién ¥y registrarlos cuando Ja legisiacién nacional lo
permita. Si la empresa estd en un pafs que es parte en el Arreglo de La Haya relativo al
Dep6sito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, o tiene up establecimiento
industrial o comercial real y efectivo en uno de esos pafses, puede depositar
internacionalmente gy dibujc © modelo industrial, es decir; en la Oficina Internacional de
la OMPL. Ademds de Ia proteccién gque ofrece el registro, muchos pafses protegen los
dibujos o modelos industriales, si éstos pueden ser considerados tambidn como obras de
arte aplicadas 3 a industria, en virtud de sus leyes sobre derecho de autor, sin necesidad
de registro. No obstante, éste ofrece ciertas ventajas, especialmente en lo que respecta a
Ia seguridad jurfdica. :

! Debe seBslarse ademfs qua tumbién existen servicios ds vigilancia de dibujos o modelos
industrisles dedicados & investigar o idemtificar lng infrsccionss en aoe lerreao, y en particulsr las falsificaciones
de productos.

2 ompr, Ginebra, 1970,



S4. - El registro se obtiene generalmente presentandc una solicitud a la oficina de
propiedad industrial; dicha solicitud debe incluir ordinariamente, entre otras cosas, una
muestra del artfculo en que se ha utilizado el dibujo o modelo industrial o una reproduccién
fotogréfica o grédfica del mismo. El registro, cuando se concede, suele tener una validez
de unos cinco afios y es generalmente renovable por otros dos perfodos consecutivos de
cinco afios aproximadamente (véase la Ley Tipo para los Palses en Desarrollo sobre
Dibyjos y Modelos Industriales, Artfculos 19 y 20). El registro confiere al titular
registrado el derecho de impedir a otros, en particular, que reproduzcan el dibujo o modelo
industrial en la fabricacién de un producto y que pongan en venta ¢ vendan un producto
que reproduzca ef dibujo o modelo indusirial protegido. Por esc, las empresas deben
vigilar cuidadosamente las actividades de sus competidores en esta materia a fin de
descubrir posibles infracciones de sus dibujos y modelos industriaies protegidos y de
analizar la evolucidn del arte del disefio (véanse a este respecto los pérrafos 77, 78, 91 y
92 del presente documento, sobre vigilancia de las actividades de los competidores en
materia de patentes y de marcas, respectivamente).

9s. La determinacién de la titularidad y la remuneracién de los dibujos y modelos
industriales creados por los empleados es otra importante actividad que deben desarroliar
las empresas que tienen interés en la materia. A este respecto, los principios aplicables a
las invenciones de empleados scn generalmente vélidcs.

E. Circuites integrados (Plaquetas semiconductoras)

96. La importancia cada vez mayor de los circuitos integrados en todos los campos de
la actividad industrial ha hecho necesaria la biisqueda de medios de proteccién del esquema
de trazado o topograffa de las plaquetas semiconductoras y los productos que forman parte
de ese esquema. Las formas de proteccidn jurfdica disponibles, tales como el derecho de
patentes, ¢l derecho de autor y otras parecfan poco adecuadas. Por consiguiente, se pensé
en crear un sistema especffico, estimando que el esquema de trazado o topograffa de los
circuitos integrados justificaba el establecimiento de una legislacién especial a nivel
nacional, regional e internacional.

97. El primer ejemplo de ese tipo de legislacién, iz Semiconductor Chips Protection
Act (Ley de proteccién de las plaguetas semiconductoras) se promulgd en los Estados
Unidos en 1984. Un gran nimero de pafses siguieron pronto esta tendencia, entre ellos el
Japén y los Estados miembros de la Unidn Buropea. Con el fin de crear una base
internacional de proteccién, se concluys un Tratado sobre lo Propiedad Intelectual respecto
de los Circuitos Integrados en una conferencia diplomdtica celebrada en Widshington D.C,
en 1989. El Tratado fue adoptado por una gran mayoria de Estados durante la conferencia,
pero ain no ha entrado en vigor. Por consiguiente, la proteccién de los circuitos
integrados depende de las legislaciones nacionales que ofrecen proteccién a los extranjeros
fundamentalmente sobre 2 base del principio de Iz reciprocidad y no del principio del trato




nacional previsto en e Tratado de Wishington. Sin smbargo, las Partes Contratantes en
el Acuerdo sobre los ADPIC, concluide en 1994 bajo los auspicios del GATT, estdn
obligadas a aplicar la mayorfa de las disposiciones sustantivas del Tratado de Wishington.

98. Si bien las distintas legisiaciones nacionales tiemen toda una serie de cldusulas
diferentes, existe semejanza entre eilas por lo que se refiere a cierto nimero de
disposiciones fundamentales. El objeto de la proteccién es la estructura tridimensional
(tcpografia) de los productos semiconductores microelectrénicos que también abarcan las
porciones de topograffas separadamente explotables. La originalidad de la topografia es
una condicién obligatoria, como ocurre con el derecho de autor. La proteccién no se
extiende a las ideas, sistemnas, procedimientos, etc., ni a la informacién, ni al programa
informdtico almacenadcs en une microplaguets. - '

9. Las legisiaciones estipulan que el titular goza de los derechos exclusivos de
reproduccién y de copia, asf como de los derechos exclusivos de distribucion y de
importacién. Hsas leyes estipuian también limitaciones a la proteccién autorizando la
ingenierfa inversa y previendo disposiciones especiales en relacién con el “infractor
inocente”. El plazo de proteccidn eg generaimente de diez afios y es necesario presentar
una solicitud de registro. Esta solicitud debe presentarse @ més tardar dos afios después
de Ia primera explotacién comercial del circuito integrado pertinente.

100.  En vista de que las legislaciones nacionales son divergentes Y que la situacién
juridica internacional se medifica con frecuencie, es indispensable contar con los consejos
de un experio que esté familiarizado con los requisitos de proteccidn. Esto se aplica no
solamente a la presentacién de una solicitud de proteccién de los resultados que haya
logrado una empresa, sino también z iz distribucién de los productos gue incorporen
plaguetas semiconductoras que puedan ser susceptibles de proteccién en un pafs o en otro.

121. En los ditimos decenios, los ordenadores y los equipos de tratamiento de textos se
han convertido en elementos esenciales de la sutomatizacién, el control industrial, el
sisterna bancario, el sistema de contabilidad y muchos otros sectores de aplicacién. Esos
equipos funcionan bajo los comandos de programas de ordenador que estdn escritos sobre
la base de un andlisis del sisterna y concebidos para resolver el problema en cuestién. El
programa de ordenador incorpors la isbor intelectual realizada por el programador y es de
un valor comercial considerable. Por consiguiente, fos cfrculos interesados se han dado
cuenta rdpidamente de la necesidad de disponer de una proteccién vélida.

102, Como los programas de ordenador se parecian, em muchos aspectos, a una



ser utilizada por todos. Se llegd 2 un consenso en € sentide de que los programas de
ordenador como tales debfan excluirse de I proteccidn por patente y son muchas las
legislaciones de patentes en & mundo enterc que contienen expresamente esta exclusidn.

103.  Cabe sefialar que esto no significa que uns solucién téenica a un problema técnico
mo sea patentable por la dnica rezén de que un programa de ordemador constituye el
elemento decisivo de esa solucidn. La exclusidn se refiere a los programas de ordenador
como tales, es decir, libres de los numerosos elementos y componentes utilizados para
lograr un efecto técnico. Un ndmero considerable de invenciones que utilizan programas
de ordenador tienen derecho & una proteccién por patente siempre que se cumplan los
requisites generales de patentabilidad.

104,  Sin embargo, seguird siendo necesaric proteger los programas de ordenador como
tales ya que éstos son & menudo el resultado de una lsbor importante y costosa. Si bien
se contempld la posibilidad de prever un sistema sui gemeris para la proteccién del soporte
16gico, Ia tendencia general actual es la de proteger & soporte I6gico por derecho de autor.

105. De ahf que muchos pafses, incluso los méds altamente industrializados, adopten
actualmente la solucién de! derecho de autor y mencionen expresamente {os programas de
ordenador en sus legislaciones de derecho de autor como obras con derecho a proteccion,
en su mayorfa como obras literarias tal como las define el Convenio de Berna.

106. © Ademés de la proteccién internacional lograds en muchos pafses sobre la base del
Convenio de Berna, ¢l enfoque del dereche de autor tiene también la ventaja de que nc se
requiere ninguna solicitud de registro. Si bien clertos pefses ofrecen la posibilidad de
registrar el soports i6gico en una oficing, éste no conglituye un requisito previo para
beneficiarse de la proteccién. La proteccién de los programas de ordenador mediante el
derecho de autor es pues poco costosz. No obstante, es recomendable hacer figurar en el
programa y en todas sus versiones su fecha de creacidén a fin de poder probar, en caso de
contoversia, que se tiene derecho a la proteccidn.

107. La proteccién concedida v} soporte Ifgico no se extiende & los principios ni a las
férmulas matemdticas incorporados en e programa. De hecho, la proteccién que confiere
¢l derecho de autor s una proteccién contrs e uso o la copia del programa sin autorizacién
y contra Ia venta de esas copias. Los demés aspecios de la proteccién dependerdn de la
legisiacién y de la jurisprudencia nscionsl.

108. La informacién en materia de propiedad industrial consiste principalmente en
informacién sobre los derechos de propiedad intelectual sobre lag invenciones, las marcas



¥ los dibujos y modelos industriales, asf como en informacidn sobre e sistema de
clasificacidn de ] Propiedad industrial. s

109.

Si s& toma como gjemplo informacidn en materia de patentes, en el pasado, esta

informacién procedis principaiments de dos fuentes:

=

las oficinas de Palentes gue publicaban documentos de patentes V gacetas

los servicios de informaciér privades que publicaban copias de resimenes de
documentos en formg individual o segin cierta configuracién deseada,
esencialmente basados en Ia clasificacién de patentes © en palabras clave,

una bisgueda que gea g la vez econdmica y suficientemente completa. De ah{ Ia urgente
necesidad de Contar con procedimientog Gue permitan procesar log documentos de patentes
publicados, almacenarips &0 soportes de precios razonables y en espacios limitadog y
permitir un acceso eficez a los datos almacenados, preferentemente en ilnea.

111,

Un método moderne particularmenge conveniente &l aimacenamiento y accesc a la

informacién sobre patentes e el disco dptico. Son gemplos de esos medios el CD-ROM
(disco compacto con memoris de lectura dnicamente), &l WORM (disco registrable una sola
vez) v los discos Opticos para usos midltiples. ;

creado

La tecnologfa CD-ROM ha entrado en ung Slapa relativamente estable y se han

normas internacionales Pars la misma. Bn los discos CD-ROM, 12 informacidn se

lee mediante un ldser en un lector de dim Optico. Esa informacidn, que puede proyectarse
en pantalla, no puede ser borrada ni modificada,

Existen variag aplicaciones especificas de jos dﬁms compactos CD-ROM en jas

actividades de propiedad indusirial de las empresss. Cabe sefizlar en particular lag

a)

g



¢) en el caso de la informacidm sobre marcas, el almecenamiento de datos
bibliogrdficos con © sin una lista de productos o servicios y con o sin imdgenes.
Esta aplicacidn prevé posibilidades similares a las que actualmente permite el
acceso en lfnes a las bases de datos sobre marcas;

d) enelcaso de los datos relacionados con el aimacenamiento, por ejemplo, los textos
de los sistemas de clasificacién, tales como el IPC, junto con fndices de palabras
clave. BEsta splicacidn permite buscar textos de sistemas de clasificacién utilizando
las palabras clave de los indices de palabras claves o del texto de la propia
clasificacidn, o presentar la clasificacién utilizando un sfmbolo de clasificacién
como términe de bisqueds;

€) una combinacién de b) y d) o de ¢} y a).

114,  Ei tipico sistema de bisqueds CD-ROM consta de un ordenador personal (PC) con
una pantalla, una unidad de disco compacto ROM y una impresora. La unidad (también
Lamada "lector”) puede ser ung unidad auténoma conectada al ordenador mediante un cable
o una ynidad incorporada que pueds insertarse en jugar de una segunda unidad de disco
blando. La unidad de disco Sptico puede ser también una unidad de discos miitiples
controlada por el PC y concebida de manera que pueda encontrar el disco necesario en la
memoria y cargario en el lector.

115.  En el Anexo al presente documento figura un inventario de los productos CD-ROM
actualmente disponibles gue contienen informacién en materia de propiedad industrial.
Cabe recalcar que muchas otras oficinas de propiedad industrial, a parte de las indicadas,
prevén la posibilidad de producir discos CD-RCM. Esid previsto que el nimero de estos
discos compactos de informecién en materia de propiedad industrial aumentard
considerablemente en el futuro.

116.  Cierto mimero de bases de datos sobre patentes son accesibles a través de servicios
centrales. Cabe mencionar el interés que presentan lus bases de datos siguientes:

a) INPADOC. Esta base de datos contiene datos bibliogréficos de documentos de
patenies procedentss de més de 50 pafses; se ocupa de su mantenimiento la
Direccién Principal de Viens de la Oficina Europea de Patentes (EPIDOS) y estd
disponible en ifnes 2 través de DIALOG, ORBIT, STN y PATOLIS.

b) WORLD PATENT INDEX. Bsta base de datos contiene datos bibliogréficos,
resimenes y cbdigos de clasificacién por tema, en ingiés, de documentos de
patentes procedentss de més de 30 pafses; su mantenimiento esid a cargo de
DERWENT (empresa privada basada en el Reino Unido) y estd disponibie en lfnea
a través de DIALOG, ORBIT y QUESTEL. Esta base de datos conviene
particularments para las bisquedas técnicas.

¢) JAPIO. Hsta base de dalos, que contiene datos bibliogrificos y resémenes en
inglés de solicitudes de patentes japonesas publicadas pero 1o examinadas, permite -



efectuar bisquedas en los documentos de patentes japoneses. Su mantenimiento
esté a cargo de la Organizacion Japonesa de Informacién sobre Patentes (JAPIO)
y esté disponible a través de ORBIT.

d) CIBEPAT. BEsta base de datos contiene los documentos publicados de la
solicitudes y concesiones de patentes y modelos de utilidad espafioles, las
solicitudes de patentes en virtud del PCT y las solicitudes de patentes europeas en
las que se designa & Espafla, as{ como las solicitudes de patente publicadas por
unos 18 pafses de América Latina. Se tiene acceso directo a la base de datos a
través de la Oficine Espaficla de Patentes y Marcas.

En su Manual de informacidn y documentacién en maseria de propiedad industrial, la
OMPI publica una lista exhaustiva de bases de datos y de ordenadores centrales relativos
a las patentes y a las marcas.

H. Acuverdos de leemcis

117. Una de las actividades mds importantes de las empresas en relacién con la
propiedad industrial es la conclusién de ecuerdos de licencia en el marco de la expansion
industrial o de proyectos de comercializacién. Le mayorfa de los acuerdos de transferencia
de tecnologfa, transacciones comjuntas, acuerdos de franquicia y otras asociaciones
estratégicas incluyen cierto tipo de licencia o sutorizacién que permite utilizar invenciones,
dibujos ¢ modelos, © signos distintivos protegidos. En ese tipo de acuerdos estdn a menudo
incluidos conocimientos técaicos y secretos comerciales confidenciales.

118. - Las actividades de las empresas en materia de licencias consisten ante todo en: i)
encontrar interesados en la utilizacién del producto o la tecnologfa de 1a empresa.y negociar
con ellos contratos de licencia; i) encontrar productos o tecnologfas de otros, que sean
dtiles para la empresa, y negociar contratos de licencia para obtener derechos respecto de
esos productos o esa tecnologfe; iil) encontrar interesados en el intercambio de tecnologfa
con la empresa y negociar con ellos licencias recfprocas de esa tecnologfa. Debe destacarse
ademds, sin embargo, que después de Iz negociacién de una licencia, el acuerdo debe
administrarse en forma que asegure que ¢l objeto de Ia licencia se transfiera adecuadamente
y que se paguen o reciban ias regalfas debidas. La administracién de los contratos de
licencia es una actividad importante en materia de propiedad industrial que, en el marco
organizativo, debe coordinarse con la negociacién del contrato mismo.

a) Adguisicion y vensa de secnologia medianse licencias de patentes y contratos sobre
conocimiensos sécmicos

119. La adquisici6n de tecnologia patentada y de comocimientos técnicos conexos (es
decir, de informacién técnica, datos o conccimientos provenientes de la experiencia, o
técnicas aplicables en la préctica) por medio de licencias de patentes o contratos sobre



conocimientos técnicos es especialmente importante para las empresas de los pafses en
desarrcilo. Tal adquisicidn permite desarrollzr una base tecnolégica que complementa y
amplfa Ia capacidad tecnol6gica local. Las empresas raras veces pueden producir por sf
mismas toda la tecnologfa o todos los conocimientos técnicos que necesitan; por eso,
suelen recurrir a fuentes exteriores (nacionales o extranjeras) para adquirir lo que ellas
mismas no pueden crear. Lz adquisicién de tecnologfa o de conocimientos técnicos por
medio de licencias de patente o contratos sobre conocimientos técnicos tiene la ventaja de
que permite generalmente a la empresa licenciataria disponer de inmediato de un cuerpo
organizado de conocimientos o de tecnologfa directamente relacionados con sus operaciones
¢ inmediatamente apiicables a ellas.!?

120.  Salvo que las partes en un contrato de licencia cuenten con bases técnicas y
posiciones en el mercado esencialmente equivalentes, por lo genera! la transferencia de una
tecnoiogfa patentada no puede efectuarse sola, sin transferir también los conocimientos
técnicos conexos que permiten poneria en préctica. Por elio, los contratos de licencia para
la transferencia de tecnologfa incluyen a menudo aspectos referentes a los conocimientos
técnicos. Por otra parte, Ios contratos a veces se limitan solamente a la transferencia de
conocimientos téenicos. '

121.  Muchos contratos de licencias sobre patentes se refieren también a la utilizacién
de los conocimientos técnicos que han de ser proporcionados por el licenciante. Si bien
las iegislaciones sobre patentes exigen que Iz solicitud de patente debe divulgar la invencién
de manera suficientemente clara, detalleda y completa o fin de permitir que una persona
del oficio realice la invencién, éstas no exigen que se divulguen medios adicionales que
faciliten la realizacién de la invencién. Esos medios adicionales pueden consistir en la
utilizacin, Ia informacién y los conocimientos técnicos adquiridos mediante una larga
experimentacién con la invencidn. '

122.  Ocurre a meaudo que una empresa que desea adquirir tecnologfa patentada no
cuenta con personal suficientemente calificado en el ramo pertinente. De ahf que pueda
resultar indispensable o util que los conocimientos del licenciante se inculquen al personal
adecuado en la empresa del licenciatario.

123.  Ademds, aun cuando i empresa dispongs de personas competentes en la materia,
debe resolver muchos problemas antes de poder comenzar la fabricacién de los productos.
Los conocimientos técnicos serdn probablemente tiles para elaborar y aplicar los planes,
asf como para determinar los costos de instalscién de la fébrica y su acondicionamiento,

1% Par un sndlisis de I cuestitn de licencles, vénes s Gufa de Licenclas de la OMPI para Palses
en Desarrollo, OMPY, Ginsbrn, 1977. Véase tambide ls Gula pare la regulacién de cuestiones jur(dicas
derivadas ds las actividades inveniivas conjunses ensre paries asoclades de diferentes paises, OMPI, Ginebras,
1984,

¥ Ademts ds loo comocimisatos téomicoe (“know how®), pusde ocurrir que también ses necesaric
transferir comocimisntos ralativos o las razomes por {es cuales remalts impreecin. ible determinads informscién
técaics. Tales comocimienios podetan Namarss e ingiés * kow-winy”,



ta instalacién de las méquinas spropisads 3, la elaboracidn de listas de partes y piezas sueltas,
asf como de calendarios de mantenimiento de las ‘mismas, la preparacién de organigramas
y rutinas de ensamblado, 1z realizacién de pruebas, ia fijacién de etapas de la produccién
y de control de lz calidad de los productos manufacturados, asf como el suministro de
asesoramiento en materia de embalsje, y por ditimo, iz promocién de las ventas y de las
redes de distribucidn de los productos.

124. La suma de todas las informaciones y la capacitacién, segin sea el caso,
proporcionadas por el licenciante se conoce generalmente como "conocimientos técnicos”.
Como s ha dicho anteriormente, esos conocimientos constituyen una ventaja muy
importante para el licenciante y podrfan ser un elemento necesario del acuerdo de licencia
que permita &l licenciante explotar verdsderamente Ia invencidn patentada. Como los
comocimientos técnicos como tales no gozan de uma proteccién jurfdica, son
extremadamente vulnerables. Aunque se trate de una informacién que pertenece al titular
del derecho y aunque su carficter confidencial esté estipulado en las normas que rigen la
competencia desleal, las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos,
contrariamente al derecho de patentss, no tienen fuerza de ley en forma absoluta sino
dnicamente contra la persona que hz cometido un acto de viclacién de un secreto. Una vez
que se ha hecho piblica la informacién, cualquier persona puede utilizarla. Por
consiguiente, los acuerdos relatives a los conccimientos técnicos contienen cldusulas muy
precisas sobre &l cardcter confidencial de la informacién,

125.  En reiacién con la transferencia de tecnologfa y de conocimientos técnicos, son
varias las cuestiones que hay que comsiderar. Es esencial enconirar el interlocutor
indicade, que no slo esté al dfz en lo que se reficre & 1a tecnologfa que ha de transferirse,
sino que ademds pueds y quiers transferirls. Por €30, como primera providencia, una
empresa de un pafs en desarrollo que esté intaresada en adquirir determinada tecnologfa
debe investigar cufles son las empresas que, en su esfers, poseen la mejor tecnologfa
disponible y la mds apropiada, Las émpresas pueden preferir realizar esa biisqueda por sf
mismas; pero cuando no desean © no pueden hacerio, existen compailfas privadas, y en
algunos pafses organismos pdblicos, que ayudan a las empresas a localizar la tecnologfa
mds adecuada. Esos organismos, asf como varias orgehizaciones internacionales, entre
clias las del sistemsa de las Naciones Unidas, publican informacién sobre la oferta y la
demanda de tecnologfa o sobre ¢l estzdo de [a técnica en las esferas tecnoldgicas en las que
€stos centran sus actividades.

126. Pare la realizacién de la bisqueds, puede ser muy il Ia informacién que se da en
los documentos de patentes, especialmente mediante los servicios del Centro Internacional
de Documentacidn de Patentes (INPADOC). Los documentos de patentes permiten
identificar o las empresas que han presentado sclicitudes de patente sobre la tecnologfa
buscada y a los pafses donde existen derechos de propiedad industrial vlidos. Debe
consultarse, sdemds, la litersturs. téonica, las clasificaciones industrigles y la literatura
comercial. Una fuente excelente para locsiizar las publicaciones de interés es Ia lista de
periddicos tftulos, que figurs en la documentacidn minima del PCT. Esta lista puede
solicitarse a la Oficing Internacionsl de Ig OMPI, »




127. Owo medic importante para localizer la tecnologfa apropiada consiste en los
contactos personales y profesionsles y el “dato privado™. Es importante, pues, para los
~ investigadores y los especialistas en propiedad industrial de los pafses en desarrollo
" establecer y mantener contactos enive ellos ¥ con sus colegas de pafses industrializados con
| =i fin de enterarse de Is tecnoiogia disponible y mantenerse al dfa respectc del estadc de
| la técnica. El modo mds directo de efectuario es la afiliacién 2 las diversas asociaciones
profesionales y de empresas.

b}  Obrencién del uso de marcas medianse consratos de licencia

128.  las licencias de marcas desempefian a menudo una importante funciér en las
actividades de las empresas en materia de propiedad industrial. Una empresa puede desear
la obtencibén del uso de una marca de la que sea titular otra empresa, para la totalidad o
para una parte de los productos o servicios respecto de los cuzles la marca esté registrada,
0 puede querer olorgar a otra empress el derecho de usar su propia marca. La licencia de
marca permite que una empress licenciateria se beneficie del prestigio, generalmente creado
ya con anterioridad, de una marcs de que es titular un licenciante, y permite a la empresa
que otorga la licencia ganar nueves mercados para los productos o servicios respecto de
los cuales su marce esté registrada.

129.  Las empresas deben prester cuidadosa atencién a la negociacién y administracién
de los contratos de licencia. Como esas actividades estdn relacionadas entre sf, conviene
que una y otra estén a cargo del mismo personal. El contrato de licencia de marca debe
estipular si la licencia que s otorga es exclusiva o no exclusiva, fijar la regalfa que se ha
de pagar y estipular un control eficaz de la calidad sobre los productos o servicios de que
se trate. El control de calidad se lleva & cabo s menudo mediante el acuerde entre el
licenciante y el Licenclatasio respecto de especificaciones detalladas relativas a los bienes
© servicios para los que el uso de Ia marce es objeto de una licencia; tales especificaciones
se incorporan por lo general en el contrato y ambas partes deben exigir su cumplimiento.
Por otra parte, el licencistario de la marca debe evitar la inclusién en el contrato de
cléusuias que le impongan restricciones 8 su uso no derivadas de los derechos que otorga
¢l registro de la marca o innecssarias para salvaguardar esos derechos. Por ejemplo, se
deben evitar las clfusulas cuyo efecto sea prohibir al licencistario la compra o ia venta de
productos © la prestacidn de servicios con marcas diferentes o lu compra ¢ venta de
productos ¢ la prestacién de servicios que no tieren relacién alguns com los productos o
servicios para los cusles se otorga Ia licencis. Con el fin de asegurar que no se inserten
cléusulas de esa clase, las leyes de ciertos pafses, af igual que en €l caso de las licencias

de patente, disponen el examen y registro de los contratos de licencia. (Véase el
Capftulo VI de la Ley Tipo pors los Palses en Desarrollo sobre Marcas.)

c) El scuerdo de licencia

130.  Si bien, en principio, un comtrato de licencia puede comcertarse mediante un
apretdn de manos, como en cualquier otre ransaceidn relativa a fa propiedad, es necesario,



en la prictica, redactar un acuerdo por escrito que tenga en cuenta los distintos aspectos
de fondo y de forma. Se trata de dos tipos de actos o transacciones jurfdicas.

131, En primer lugar estf la sutorizacidn dada por ¢l titular del derecho de propiedad
intelectual & otra persona fisica 0 moral de realizar uno o varios de los actos amparados por
¢l derecho exclusivg, Rsg sutorizacién se demomima una “licencia”. El titular
correspondiente g esa licencia se denomina el "licenciante®, La persona ffsica o moral que
reciba esa autorizacidén se denomina el “licenciatario®.

132.  En segundo fugar, la licencia estf por lo general sujeta a ciertos términos y
condiciones convenidos, imcluidas las promesas de resultados futuros hechas por el
licenciante o ej licenciatario, o por ambos, como por ejemplo, el compromiso del
licenciatario a oponerse & cualquier accidn por infraccién entablada por terceros contra el
licenciante, cuando el compromiso de éste Bitimo de pagar una remuneracién al licenciante
depende dei grado de explotacién de la licencia,

133.  Asf pues, dentro de Ios Umites de las legislaciones de propiedad intelectual que
especifican los derechos exclusivos del titular v los actos protegidos por esos derechos, y
con sujecidn a las disposiciones generales del derecho de contratos ¥ & las disposiciones
jurfdicas aplicables a lag demés transacciones comerciales e industriales, las cldusulas de
un contrato de licenciz establecerdn el marco jusidico en ef que el licenciatario estars
autorizado & realizar uno o varios actos de explotacin industrial o comercial de los
productos que incorporan una invencién patentada o un dibujo o modelo registrado, o a
utilizar una marca en relacién con determinados productos o servicios.

i34, Fundamentaimente, el marco jurtdico de la Heencia es el resultado de un trato
concluido entre €] licenciante y ¢l licenciatario. Ese trato s6lo serf efectivo en la medida
en que ambas partes lo respeten y en la medida en que los tribunales estén dispuestos, con
sujecidn a los Mmites de Jas legislaciones de propiedad intelectual, las disposiciones
generales sobre contratos y las leyes aplicables a las demds transacciones comerciales e
industriales, & hacer cumplir ese trato cuando una de las partes resulte perjudicada por la
conducta injustificada de lg otra; © a proteger sus intersses contrs una interferencia indebida
de terceros.

la identificacidn exacts de Ig tecnologia © de los conocimientos técnicos requeridos y Ia
evaluacidn y seleccién de la tecnologfa © de fos conocimientos técnicos dispenibles,
teniendo en cuenta sy adecuacidn gz la capacidad del receptor, Ia posicién de éste en el
mercado y el costo involucrade, asf como ls investigacidn y determinacién de ia forma en



136. A fin de impedir Iz inclusién en los contrstos de licencia de cldusulas que, al
mencs a primera vista, podrfan resultar perjudiciales para el licenciatario o para la
economfa nacional, las leyes de alguncs pefses prevén el examenr y registro de esos
contratos {contienen normas a este respecto la Ley TIpo de la OMPI para los Palses en
Desarrollo sobre Invenciones, Articulos 301 a 307, y la Ley fipo sobre patenses para palses
afficanos de habla inglesa, Articulos 44 a 46).

137.  Aunque lzs empresss de los pafses en desarrollo pueden, en ia mayoria de los
casos, asumir el papel de compradores de tecnologfa, esto nc les impide dedicarse
activamente a tranferic tecnclogfs a otras empresss. Las empresas pueden revelarse
particularmente aptas a suminisirar una tecnologfa que hayan desarrollado si ésta ofrece
ventajas especiales para los pafses en dessrollo; por ejemplo, cuando esta tecnologfa,
habida cuenta del nivel de desarrollo del pafs, favorece ia creacién de empleos. Cuando las
actividades de una empresa en un pafs en desarrollo se prestan a ese transferencia activa
de tecnologfa, la empresa debe realizar todas las tareas antes mencionadas, con la Unica
diferencia de que los papeles se cambian puesto que 1a empresa no adquiere sino que vende
tecnologfa. '

138. Un contrato de licencia debe contemer todos los hechos, definiciones y
disposiciones que determinen lz intencién y la voluntad de ias partes, en particular:

- la identificacién de las partes y, en su casc, de las personas jurfdicas que también
se benefician de los derechos concedidos;

- el objetivo de ias partes al concluir el contrato;

- la identificacion del objeto bajo licencia;

- ¢l alcance del contrato, con indicacién de los actos que puedan realizarse en virtud
de la licencia y de los pafses (esto es esencial si [a licencia ampara dnicamente una
parte de los actos protegidos); ‘

- las obligaciones de las partes despies de terminado el acuerdo de licencia, en
particular cualquier cidusula relativa al cardcter confidencial de la informacién.

139. En ei caso de las licencias de patentes y de oonocimientos técnicos, es también
esencial definir el objeto técnico, el producto © proceso en cuestidn y la amplitud del

suministro de informacién técnics, en su caso. A este respecto, el licenciante podrd
gamntizar que ios conocimientos técnicos transmitidos cumplen con el cbjetivo de! contrato.

140.  Asimismo es importante saber quién tendrd acceso a las mejoras de tecnologfa
aportadas por el licenciante o por ¢l licenciatario, y quién tendrd derecho a cbtener patentes
sobre esas mejoras,

{41, La remuneracién y todas las demds considersciones vincuiadas a la utilizacién de
los derechos de licencia figuran entre las cuestiones mfs importantes del acuerdo de
licencia. En la mayorfa de los casos, estd prevista una remuneracién monetaria que puede
tomar varias formas. Le suma & tanto alzsdo es una cantidad de dinerc caiculada de
antemano que 3¢ deberd pagar en una sols vez o & plezos. B cambio, las regalfas son
pagos recurrentes calculados con pesterioridad, cuyo importe se determina como funcidn



de iz explotacidén econémics. del derecho o de los conocimientos. téenicos conferidos por la
licencia, Este importe se basz en los resultados de esa explotacién, es decir, en las
unidades de proteccidn, las unidades de vents, © las ganancias resultantes de la produccién
o venta del producte. Los homorerics corresponden & una remuneracién por los servicios
Yy la asistencia prestados por los expertos técnicos o profesionales: éstos se fijan o se
calculan por personz y por perfodo de servicio. '

d)  Compesencig desleal

142.  Son actos de competencia deslezl aquellos que son contrarios a las précticas
honradas, independientemente de que estén o no prohibidos cspecificamente por la ley.
Comprenden las indicaciones o aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden
engaflar al pdblico en cuanto a Iz naturaleza, las caracterfsticas, la idoneidad para sus
fines, etc., de los productos o servicios de que se trate, los que puedan crear confusién con
el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor, asf como las falsas
aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden desacreditar tales productos o
servicios (véanse el Artfculo i08is del Comvenip de Parts para la Proteccidn de la
Propiedad Industrial y los Artfculcs 50 & 53 de la Ley Tipo para los Pafses en Desarrollo
sobre Marcas). En ciertos pefses; Is comisién de actos de competencia desleal hace
incurrir en fuertes multas.

143,  Pueden cometerse actos de competencia deslesl, entre otras cosas, respecto de las
marcas, los anuncios, las etiquetas y la comercializacién de los productos o servicios. A
veces, ios responsables de Iz comercializacién y la publicidad de unz empresa no tienen
plenc conocimiento de la legislacién v la prictica aplicables en materia de competencia
desieal. Por eso, es una importante actividad en materia de propiedad industrial facilitar
asesorarniento sobre esas cuestiones, em especial en vista de que en ciertos pafses en
desarrollo se acentia el interés nacional por la reglamentacién de la competencia desleal.
Esta actividad supone examinar los proyecios de snuncios y etiquetas de la propia empresa
y revisar sus propics planes de comercializacién a fin de no incurrir en actos de
competencia desleal, y vigilar las actividades de lag empresas competidoras a fin de
oponerse & todo acto de competencis desical dirigido contra 1z propia empresa.






