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INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como finalidad ofrecer una perspectiva de lo que se conoce
como procedimiento de oposicion en materia de patentes y marcas en todo el mundo, y
mostrar los beneficios y desventajas que traeria la aplicacion de ese sistema en nuestro

pais.

Inicialmente conoceremos los conceptos y lineamientos juridicos basicos que rigen a las
marcas y las patentes en nuestro pais, haciendo un breve andlisis del marco juridico

aplicable y las instituciones que las regulan.

Posteriormente conoceremos lo que es el procedimiento de oposicion, su aplicabilidad,
cual es el objetivo principal de éste, y analizaremos las ventajas y desventajas de su
aplicacion, examinando las causas que obligaron al desarrollo de estos nuevos

procedimientos en la rama de la propiedad industrial.

Asimismo revisaremos la experiencia que han tenido en el extranjero diversos paises al
integrar a sus sistemas juridicos la aplicacion de un procedimiento de oposicion en
materia de patentes y marcas; y como la tendencia internacional esta acercando cada
vez mas a nuestro pais a considerar la instauracion del procedimiento de oposicion

como una necesidad.

Finalmente explicaré los motivos por los cuales es importante instaurar un sistema de
oposicibn en México y presentaré una propuesta para la integracibn de un

procedimiento de oposicion en materia de patentes y marcas en nuestro pais.
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CAPITULO 1. PREFACIO.

1.1. CONCEPTOS GENERALES.

Para comenzar a adentrarnos al tema del procedimiento de oposicidn, es necesario

conocer diversos conceptos relacionados estrechamente con nuestro tema.

1.1.A. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual (P.l.) se relaciona con las creaciones de la mente: las
invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las imagenes y

los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos categorias: la propiedad industrial, que incluye
las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales; y el derecho de autor,
gue abarca las obras literarias y artisticas, tales como las novelas, los poemas y las
obras de teatro, las peliculas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los
dibujos, pinturas, fotografias y esculturas, y los disefios arquitectonicos. Los derechos
relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusion

sobre sus programas de radio y de television®.

! Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/about-ip/es/.
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Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de
propiedad permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor,
beneficiarse de su obra o inversién®. Estos derechos figuran en el Articulo 27 de la
Declaracion Universal de Derechos Humanos, donde se establece el derecho a
beneficiarse de la proteccion de los intereses morales y materiales resultantes de la

autoria de toda produccion cientifica, literaria o artistica.

La importancia de la propiedad intelectual empez6 por ser reconocida en el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883 y en el Convenio de Berna
para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de 1886. La Organizacién Mundial

de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra ambos tratados.

Los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano

gue estimulan el progreso de la humanidad.

La propiedad intelectual, desde el punto de vista de la tradiciébn continental europea y
de buena parte de los paises latinoamericanos, supone el reconocimiento de un derecho
particular en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del

intelecto humano.

En los términos de la Declaracion Mundial sobre la Propiedad Intelectual, votada por la
Comision Asesora de las politicas de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), el 26 de junio del afio 2000, es entendida generalmente como "cualquier
propiedad que, de comun acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora
de proteccion, incluidas las invenciones cientificas y tecnologicas, las producciones
literarias o artisticas, las marcas y signos distintivos, los dibujos y modelos industriales y

las indicaciones geograficas".

2 Publicacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicacién nimero 450(S) ISBN 92-805-1157-0
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El concepto propiedad intelectual se utiliza para denominar el derecho de pertenencia

que se genera sobre los productos de la creatividad humana?®.

La capacidad creativa del hombre se revela de las formas méas variadas, ya sea como
obras cuya finalidad sea la manifestacion de valores puramente estéticos o como
respuestas concretas a problemas que enfrentamos en la ciencia, la industria o el

comercio.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) la define, aunque de manera
incompleta, como el “conjunto de derechos patrimoniales de caracter exclusivo que
otorga el Estado por un tiempo determinado a las personas fisicas 0 morales que llevan
a cabo creaciones artisticas, o que realizan invenciones o0 innovaciones, y de quienes
adoptan indicaciones comerciales; éstos pueden ser productos y creaciones objetos de

comercio™.

En el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (1967)
no se define la propiedad intelectual pero en él figura una lista de objetos que se

prestan a la proteccion por conducto de los derechos de propiedad intelectual, a saber:

e las obras literarias artisticas y cientificas;

e las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion;

e las invenciones en todos los campos de la actividad humana;

e los descubrimientos cientificos;

e los disefos industriales;

e las marcas de fabrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones

comerciales;

* publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicacion niamero 450(S) 1SBN 92-805-1157-0
* Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnologia. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, México, 2010. P
113.
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La propiedad intelectual tiene que ver con la informacién o los conocimientos que
pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se puede hacer un namero
ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en
dichos ejemplares, antes bien, en la informacion y conocimientos reflejados en los
mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de
determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que

son vigentes durante un plazo determinado.

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez
constancia en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de
1883, y en el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas,
de 1886. De la administracion de uno y otro tratado se encarga la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de
gue los paises promulguen leyes de proteccion de la propiedad intelectual. En primer
lugar, a fin de amparar en las leyes los derechos morales y patrimoniales de los
creadores respecto de sus creaciones y los derechos del publico para tener acceso a las
mismas. En segundo lugar, con miras a promover la creatividad y a los fines de la
difusion y la aplicacion de los resultados de la misma, asi como para fomentar practicas

comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo econémico y social.

La propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: la propiedad

industrial y el derecho de autor®.

® Principios basicos de la Propiedad Industrial. Publicacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.
ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 3-4
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1.1.A.i. PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona fisica
o juridica sobre una invencion (patente, modelo de utilidad, topografia de productos
semiconductores, certificados complementarios de proteccion de medicamentos y
productos fitosanitarios), un disefio industrial, un signo distintivo (marca o nombre

comercial), etc.

La propiedad industrial constituye un derecho que adquiere el inventor o descubridor
con la creacion o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, y el
productor, fabricante o comerciante con la creacion de signos especiales con los que
aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares. La propiedad
industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la
industria y con el comercio y a su vez determina que los nuevos productos o
procedimientos que por su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para
su inventor; por otro lado regula las denominaciones del producto o del comerciante
gue sirven de atraccion y convocatoria para la clientela. Por otra parte, el interés
general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no son perpetuas,
y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duracion
distinto segun las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y
temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos. La
caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de las
anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determine en

cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.

|II

La amplia aplicacion que tiene el término “industrial” se explica claramente en el Articulo
1.3 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: “La propiedad
industrial se entiende en su acepcién mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al

comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y
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extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos,
hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores,

harinas”®.

Existen muchas formas de lo que se entiende por “propiedad industrial”, sus acepciones
principales son las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los disefios
industriales, que vienen a ser creaciones estéticas determinantes del aspecto de los

productos industriales y las marcas.’

Dentro de lo que cabe denominar “propiedad industrial” figuran también las marcas de
fabrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los
nombres y las denominaciones comerciales asi como las indicaciones geograficas, a lo
gue viene a sumarse la proteccion contra la competencia desleal. En varios de los
activos que acabamos de describir no se aprecia tan bien, aunque exista, la dimension
de “creacion intelectual”. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad
industrial suelen consistir en signos que transmiten informacion, en particular, los
consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado.
La proteccion tiene por finalidad impedir toda utilizacion no autorizada de dichos signos
y que pueda inducir a error a los consumidores asi como toda practica que induzca a

error en general.

Existe un consenso general de que en el siglo XX, y sobre todo a partir del invento de la
bomba atomica y el desarrollo de la cibernética, se han generado mas conocimientos
gue en toda la historia de la humanidad, por lo que el reto mas importante que se
enfrenta es legislar oportuna y eficientemente la proteccion de los adelantos cientificos y

tecnoldgicos.®

& Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial. (enmendado el 28 de septiembre de 1979)
(Traduccion oficial). Base de datos de la OMPI de textos legislativos de Propiedad Intelectual. p 1.

7 Principios béasicos de la Propiedad Industrial. Publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
ISBN 978-92-805-1615-9. P 7.

8 Gaceta del Departamento de Comunicacién para el Centro de Investigacion Cientifica y de Educacién Superior de
Ensenada (CICESE). México, 2002.
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El sistema de propiedad industrial consiste en la proteccion que el Estado otorga a todas
aquellas creaciones que realizan personas fisicas o morales, tales como un producto
técnicamente nuevo; una mejora a una maquina o aparato; un proceso de fabricacion
novedoso; un disefio industrial nuevo; una indicacion distintiva del fabricante o
distribuidor particular; una denominacion o nombre comercial que identifica un
establecimiento; un aviso publicitario, asi como una aclaracion sobre el origen
geografico que distingue y hace especial un producto, mediante las llamadas

denominaciones de origen.

Con el propdsito de estimular este tipo de creaciones, que son motor de la innovacién
mercantil y el progreso tecnoldgico e industrial, nuestro pais al igual que muchos otros
en el mundo, ha concedido desde hace mas de siglo y medio, derechos exclusivos por
un tiempo determinado en favor de aquellos individuos, empresas o instituciones que
realizan innovaciones o invenciones, asi como de quienes adoptan indicaciones
comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios de su misma especie

en el mercado.

Estos derechos son la base legal para que los creadores de innovaciones de aplicacion

industrial y comercial, puedan combatir la competencia desleal.

Por sus caracteristicas, la propiedad industrial beneficia a las personas fisicas al
estimular su capacidad inventiva y posibilitarles la obtencion de ganancias econémicas
mediante su explotacion directa o bajo licenciamiento. Asimismo, a las empresas les
evita problemas relacionados con la posible invasion de derechos de terceros y les
permite establecer estrategias de mediano plazo para su desarrollo, o que la convierte

en un importante elemento de competitividad en el mercado.

En nuestro pais, se encuentra regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, la cual se

establece primordialmente en los siguientes términos:
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(..)

Articulo 20.- Esta ley tiene por objeto:

(...)

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del
pais, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y

productos;

Il.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras
técnicas y la difusion de conocimientos tecnolégicos dentro de los sectores

productivos;

I11.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en

la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacion de productos nuevos

y utiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de
patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales; declaracion de

proteccién de denominaciones de origen, y regulacion de secretos industriales;

Articulo 90.- La persona fisica que realice una invencion, modelo de utilidad o disefio

industrial, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de su explotacion en su

provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones

contenidas en esta Ley y su reglamento.

Articulo 10.- El derecho a que se refiere el articulo anterior se otorgara a través de

patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de

utilidad y disefios industriales.

Pagina | 9



1.1.A.i.a. PATENTE.

El término deriva del latin patens, -entis, que originalmente tenia el significado de "estar
abierto, o descubierto” (a inspeccion publica) y de la expresion letras patentes, que eran
decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los

negocios.®

En la mayor parte de las leyes de proteccion de las invenciones no se define
concretamente lo que se entiende por invencion. No obstante, en algunos paises se
define el término invencidon como toda nueva solucién a un problema técnico. Puede
tratarse de un problema que lleve planteandose bastantes afios o de un nuevo problema
pero la solucion, a los fines de ganarse el nombre de invencion, debe ser nueva. El mero
hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza, por ejemplo, una variedad
vegetal hasta ahora desconocida, no entra dentro de lo que se entiende por invencion.
Para hablar de invencién tiene que haber intervencion del ser humano. Por ejemplo, el
proceso de extraccion de una nueva sustancia de una planta puede constituir una
invencion. Las invenciones no son necesariamente algo complejo. El imperdible fue una
invencion que permitié solucionar un problema “técnico”. Por “nuevas soluciones” se
entiende, fundamentalmente, ideas, que como tales, son objeto de proteccién. Por
consiguiente, en la proteccibn que se contempla en la normativa de patentes no se

exige que la invencién esté plasmada de forma fisica.

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invencién, son el medio
mas generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores. Por decirlo

llanamente, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un Estado o

° A. Roberts, Edward. DICCIONARIO ETIMOLOGICO INDOEUROPEO DE LA LENGUA ESPANOLA. Alianza Editorial.
2010. P 396.

10 Principios béasicos de la Propiedad Industrial. Publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 6
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por una oficina regional que actia en nombre de varios Estados, y que permite que el
inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invencion durante un
plazo limitado, que suele ser de 20 afios. Al otorgar un derecho exclusivo, la patente
viene a ser un incentivo en la medida en que ofrece al inventor reconocimiento por su
actividad creativa y retribuciébn material por su invenciébn comercial. Esos incentivos
fomentan, a su vez, la innovacion, lo que ademas contribuye a mejorar la calidad de la
vida humana. En contrapartida a la obtencion de derechos exclusivos, el inventor tiene
la obligacién de divulgar al publico la invencion patentada, de modo que terceros
puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir asi al desarrollo
tecnologico. De ahi que la divulgacion de la invencion constituya un criterio esencial en
los procedimientos de concesion de patentes. Todo ha sido pensado en el sistema de
patentes de modo que se tengan en cuenta en pie de igualdad los intereses de los

inventores y los intereses del puablico en general.

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invencion, que es el producto o
proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solucion técnica a un

problema.™

Una patente proporciona proteccidon para la invencion al titular de la patente. La

proteccidon se concede durante un periodo limitado que suele ser de 20 afios.

La proteccion de una patente significa que la invencidn no puede ser confeccionada,
utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la

patente.

En el término “patente” también estda implicito el documento emitido por Ila
correspondiente autoridad gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener una
patente de invencién, el inventor, o la entidad para la que este ultimo trabaje, debe
presentar una solicitud ante la oficina regional, nacional o internacional de patentes en

la que describa la invencion con todo detalle y proceda a una comparacién con

1 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_fag.html
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anteriores tecnologias existentes en ese mismo campo para demostrar la novedad de la

misma.*?

No todas las invenciones son patentables. Por lo general, en las leyes de patentes se
exige que la invencion cumpla las siguientes condiciones, conocidas con el nombre de

requisitos o condiciones de patentabilidad:

Utilidad: La invencién debe tener utilidad practica o ser susceptible de aplicacion

industrial, de una u otra indole;

Novedad: En la invencién debe observarse una nueva caracteristica hasta el momento
no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como “estado de la

técnica”) en el campo técnico de que se trate;

No ser evidente: En la invencion debe observarse lo que se ha venido a llamar actividad
inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos

generales en el campo técnico de que se trate.

Materia patentable: Ademas, la invencion debe cumplir el requisito de lo que se
considera materia patentable conforme a la normativa del pais, que varia de un caso a

otro.

Los requisitos de novedad y actividad inventiva (no ser evidente) deben cumplirse en

una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud.

Existe, no obstante, una excepcidbn a esa norma, a saber, el llamado derecho de
prioridad, reglamentado en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial. Esa excepcion se aplica exclusivamente a las solicitudes efectuadas en paises
gue sean parte en el Convenio de Paris. Por derecho de prioridad se entiende el hecho
de que, tras haber presentado una solicitud en un Estado parte en el Convenio de Paris,

el mismo solicitante (o su causahabiente) tiene la facultad, en un periodo de tiempo

12 Principios béasicos de la Propiedad Industrial. Publicacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.
ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 9
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especifico, para solicitar proteccion respecto de la misma invencion en cualquiera de los
demas Estados partes en el convenio en cuestion y se procedera como si esa solicitud

hubiera sido presentada el mismo dia que la solicitud anterior.*?

Por lo general se suele distinguir entre invenciones que consisten en productos e
invenciones que consisten en procedimientos. De ahi que las patentes correspondientes
se suelan denominar, respectivamente, patentes de producto y patentes de

procedimiento.

La persona a la que se concede la patente se conoce con el nombre de titular de /a
patente o propietario de la patente. Una vez concedida la patente con respecto a un
pais concreto, todo tercero que desee comercializar la invencion en ese pais debe
obtener previamente autorizacion del titular de la patente. En principio se considera
ilegal la explotacion de una invencion patentada sin previa autorizacion del titular de la
patente. La proteccion se concede por un plazo limitado, por lo general de 20 afos. La
proteccion finaliza al tiempo que expira la patente y la invencion pasa a formar parte del
dominio publico, y el titular de la patente deja de tener derechos exclusivos respecto de
la invencion, que pasa a estar a disposicion a los fines de su explotacion comercial por

terceros.

Los derechos que confiere una patente no se definen en el documento de patente
propiamente dicho. Dichos derechos se contemplan en la normativa de patentes del pais
en el que se haya concedido la misma. Por lo general, por derechos exclusivos del titular

de la patente se entiende lo siguiente:

En lo que respecta a las patentes de productos, el derecho a impedir que terceros, sin el
consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricacion, uso, oferta para la
venta, venta o importacion para esos fines del producto; en lo que respecta a las

patentes de procedimiento, el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del

3 Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial. (enmendado el 28 de septiembre de 1979)
(Traduccion oficial). Base de datos de la OMPI de textos legislativos de Propiedad Intelectual. art. 4.
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titular de la patente, hagan uso de dicho procedimiento; y el derecho a impedir que
terceros realicen actos de uso, oferta para la venta, venta o importacion para esos fines

de los productos obtenidos directamente por medio de los procedimientos en cuestion.

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la explotacion
de su propia invencion, antes bien, de derechos reconocidos en las leyes para impedir

que terceros exploten por medios comerciales su invencion.

El titular tiene la facultad para conceder autorizacion o una licencia a terceros a los fines
de la utilizacion de la invencion sobre la base de condiciones convenidas entre ambas
partes. Ademas, el titular tiene la facultad de vender su derecho respecto de la

invencion a terceros, que légicamente pasaran a ser los nuevos titulares de la patente.

Existen ciertas excepciones al principio de que las invenciones patentadas no pueden
ser objeto de explotacion sin consentimiento del titular de las mismas. En esas
excepciones se tienen en cuenta el equilibrio entre los intereses legitimos del titular de
la patente y los intereses del publico en general. En las leyes de patentes se contemplan
casos en los que se puede proceder a la explotacion de una invencion patentada sin

precisarse autorizacion del titular de la misma.

Por licencia obligatoria se entiende la autorizacion concedida por las autoridades
gubernamentales a los fines de explotar una invencién en concreto. Esas licencias solo
se conceden en casos muy especiales, definidos en la Ley, en el caso de México, esta
regulada en los articulos 70 a 76 de la Ley de la Propiedad Industrial, y exclusivamente
en la medida en que la entidad que desee explotar la invencion patentada no pueda
obtener autorizacion del titular de la patente. Las condiciones respecto de la concesion
de licencias obligatorias estan reglamentadas con todo detalle en las leyes que las
contemplan. En contrapartida a la decision de conceder una licencia obligatoria debe
preverse una remuneracion adecuada en favor del titular de la patente. Ademas, cabe

sefialar que toda decision de licencia obligatoria puede ser objeto de apelacion.
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El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en los
tribunales que, en la mayoria de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las
infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no
vélida una patente si un tercero obtiene satisfaccion en un litigio relacionado con la

patente.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede o no, utilizar la
invencion patentada durante el periodo en el que estd protegida la invencion. El titular
de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invencién de
conformidad con términos establecidos de comdn acuerdo. El titular puede asimismo
vender el derecho a la invencion a un tercero, que se convertira en el nuevo titular de la
patente. Cuando la patente expira, lo hace la proteccion y la invencion pasa al dominio
publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invencion, que

pasa a estar disponible para la explotacion comercial por parte de terceros.

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece reconocimiento
por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones comercializables. Estos
incentivos alientan la innovacion, que garantiza la mejora constante de la calidad de la

vida humana.

Las invenciones patentadas de hecho han invadido todos los aspectos de la vida
humana, ya que todos los titulares de patentes deben, a cambio de la proteccion de la
patente, publicar informacion sobre su invencion, a fin de enriquecer el cuerpo total de
conocimiento técnico del mundo. Este creciente volumen de conocimiento publico
promueve una mayor creatividad e innovacion en otras personas. Asi pues, las patentes
proporcionan no sélo proteccion para el titular sino asimismo informacién e inspiracion

valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente.
La solicitud de patente contiene, por lo general, el titulo de la invencion, asi como una

indicacion sobre su @mbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripcion de la
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invencion, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con
un conocimiento medio del &mbito en cuestion pueda utilizar o reproducir la invencion.
Estas descripciones estdn acompafiadas, generalmente, por materiales visuales como
dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir mas adecuadamente la
invencion. La solicitud contiene asimismo varias “reivindicaciones”, es decir, informacion
que determina el alcance de proteccion que concede la patente. Una invencion debe,
por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente:
debe tener uso préactico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir,
alguna caracteristica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente
en su ambito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama “estado de la
técnica”. La invencion debe mostrar una actividad inventiva que no podria ser deducida
por una persona con un conocimiento medio del ambito técnico. Finalmente, su materia
debe ser aceptada como “patentable” de conformidad a derecho. En numerosos paises,
las teorias cientificas, los métodos matematicos, las obtenciones vegetales o animales,
los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales 0 métodos para el
tratamiento meédico (en oposicion a productos medicos) por lo general, no son

patentables.

La Ley de la propiedad Industrial establece la patente de la siguiente forma:

(...)

Articulo 15.- Se considera invencion toda creacibn humana que permita transformar la
materia 0 la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el

hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Articulo 16.- Seradn patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial, en los términos de esta Ley,

excepto:

.- Los procesos esencialmente biol6gicos para la produccidén, reproduccion y

propagacion de plantas y animales;
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I1.- El material biol6gico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
I11.- Las razas animales;
IV.- El cuerpo humano vy las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.

(..)

Articulo 23.- La patente tendra una vigencia de 20 afios improrrogables, contada a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud y estara sujeta al pago de la tarifa

correspondiente.

Articulo 24.- El titular de la patente después de otorgada ésta, podra demandar dafios y
perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su
consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotacion se haya
realizado después de la fecha en que surta efectos la publicacién de la solicitud en la

Gaceta.

Articulo 25.- El derecho exclusivo de explotacion de la invencién patentada confiere a su

titular las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras
personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto

patentado, sin su consentimiento, y

I1.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras
personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el producto obtenido directamente de ese proceso, Sin su

consentimiento.
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La explotacién realizada por la persona a que se refiere el articulo 69 de esta Ley, se

considerara efectuada por el titular de la patente.

(..)

1.1.A.i.b. MARCA

Por marca se entiende un signo o una combinacion de signos que diferencian los
productos o servicios de una empresa de los de las demas. Esos signos pueden ser
palabras, letras, numeros, fotos, formas y colores asi como toda combinacién de los
mismos. Ademas, cada vez son mas los paises que autorizan el registro de formas
menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales, signos sonoros, o los
signos olfativos. Pero en un gran nimero de paises se han establecido limites en cuanto
a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, sélo los signos que

puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios graficos.**

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido
producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se
remonta a la antigiiedad, cuando los artesanos reproducian sus firmas o “marcas” en
sus productos utilitarios o artisticos. A lo largo de los afios, estas marcas han
evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y proteccion de marcas. El
sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que,

por su caracter y calidad, indicados por su marca Unica, se adecua a sus necesidades.

Las marcas son signos que se utilizan para productos o en relacion con la
comercializacion de productos. No sélo se aplican a los productos propiamente dichos

sino al embalaje en el que puedan venderse. En cuanto a su utilizacion para la

“ Principios béasicos de la Propiedad Industrial. Publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 14
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comercializacién de los productos, se trata concretamente de la utilizacién del signo en
anuncios, por ejemplo, en los periédicos o en los medios televisivos o en los escaparates
de las tiendas o negocios donde se vendan los productos. Pero existen otras categorias
de marcas al margen de las que se utilizan para identificar la fuente comercial de los

productos o servicios.

Una marca ofrece proteccion al titular de la marca, garantizandole el derecho exclusivo
a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a
cambio de un pago. El periodo de proteccién varia, pero una marca puede renovarse
indefinidamente mas alla del plazo limite del pago de las tasas adicionales. Los
tribunales hacen respetar la proteccion de las marcas y, en la mayoria de los sistemas,

tienen la potestad de sancionar la infraccion de las marcas.™

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libore empresa en todo el
mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios
financieros. La proteccion de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los
competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares
para designar productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las
personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las

condiciones mas justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.

Justo Nava Negrete define a la marca como “todo signo o medio material que permite a
cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que elabora o expende, asi
como aquellas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya

finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla”.*®

Por su parte, Joaquin Rodriguez y Rodriguez define a la marca como “una sefial externa
gue es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados,
vendidos o distribuidos, a los servicios que presta, de manera que el adquiriente pueda

cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos que le

15 publicacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual nimero 450 (S). ISBN 92-805-1157-0. P 9.
6 Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrta. México, 1985. p. 147.
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hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar

productos inferiores o no acreditados”.’

Por marcas colectivas se entienden las marcas que son propiedad de una asociacion,
por ejemplo, una asociacion de contables o ingenieros, cuyos miembros utilicen la
marca para denotar cierto nivel de calidad y otros requisitos impuestos por la
asociacion. En cuanto a las marcas de certificacién, denotan cumplimiento con ciertas
normas definidas pero no implican pertenencia a asociacion alguna. A estas ultimas
vienen a afiadirse las marcas que se utilizan en relacion con servicios, y que vienen a
llamarse marcas de servicio, que suelen ser utilizadas, por ejemplo, por hoteles,
restaurantes, lineas aéreas, agencias de turismo, agencias de alquiler de automdviles, y
tintorerias. Todo lo que se aplica a las marcas de fabrica y de comercio se aplica

también a las marcas de servicio.*®

En términos generales, la marca desempefia cuatro funciones principales, cuya funcion
es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen
comercial de las mismas y su calidad, asi como fomentar su venta en el mercado, a

saber:

Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de los demés. Las marcas
facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de
utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o
servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. El caracter distintivo de la

marca debe ser evaluado en relacion con los productos o servicios a los que se aplique.

Las marcas no s6lo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También
permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios. Las
marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el

consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por consiguiente, las

7 Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1991. p. 48.
1 Principios béasicos de la Propiedad Industrial. Publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 14
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marcas diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios
idénticos o similares de otras fuentes. Esta funcidén es importante para definir el alcance

de la proteccion de las marcas.

Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a
las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse asi de la calidad constante
de los productos que lleven dicha marca. Esta funcién se conoce cominmente en tanto
qgue funcién de garantia. La marca no siempre es prerrogativa de una Unica empresa,
por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a
otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestion. Por consiguiente, es esencial
gue los licenciatarios respeten las normas de calidad establecidas por el propietario de la
marca. Ademas, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que
adquieren de distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga
por si mismo de elaborar los productos sino (tarea igualmente importante) de
seleccionar los que reudnen, segun su criterio, normas y requisitos de calidad. E incluso
en los casos en los que el propietario de la marca sea también el fabricante del producto
concreto al que se aplique, es frecuente que haya partes del producto que no se haya

encargado él de elaborar pero que hayan sido seleccionadas por €l mismo.

Las marcas se utilizan también para promover la comercializacion y la venta de
productos y la comercializacion y la prestacion de servicios. Por lo tanto, no soélo se
utilizan para diferenciar productos y servicios 0 para identificar una empresa 0 una
cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahi que la selecciéon de marcas sea
una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e
inspirar confianza. Esto Ultimo a veces se conoce con el nombre de funcion de atraer e/

interés del consumidor.

Para registrar una marca, en primer lugar, debe presentarse una solicitud de registro de
una marca en la oficina de marcas nacional o regional apropiada. La solicitud debe
contener una reproduccion clara del signo que desea inscribirse, incluyendo los colores,

las formas o los rasgos tridimensionales. La solicitud debe contener asimismo una lista
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de los bienes o servicios a quienes se aplicara el signo. El signo debe satisfacer ciertas
condiciones para poder ser protegido como marca registrada o cualquier otro tipo de
marca. Debe ser inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo
como atributo de un producto particular, asi como distinguirlo de otras marcas que
identifican a otros productos. No debe inducir a engafio a los consumidores,

defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden publico.

Finalmente, los derechos que se solicitan no pueden ser los mismos, o similares, que los
derechos que hayan sido concedidos a otro titular de una marca. Esto puede
determinarse mediante la busqueda y examen por parte de la oficina nacional o

mediante la oposicion de terceros que reivindican derechos similares o idénticos.

La mayoria de los paises del mundo registran y protegen las marcas. Cada oficina
nacional o regional mantiene un Registro de marcas que contiene toda la informacion
relativa a los registros y renovaciones que facilita el examen, la investigacion y la
oposicién eventual por parte de terceros. No obstante, los efectos de este registro se

limitan al pais (0, en el caso de un registro regional, a los paises) concernidos.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la OMPI
administra un sistema de registro internacional de marcas. Este sistema esta
administrado por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y el Protocolo de Madrid. Una persona que tiene un vinculo (por medio de la
nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de
estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de
dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de

los paises de la Unién de Madrid.*

Los propietarios de marcas registradas tienen derechos exclusivos respecto de las
mismas. Esos derechos les confieren la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir la

utilizacion por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo

' publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual nimero 450 (S). ISBN 92-805-1157-0. P 11.
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que el consumidor y el publico en general no sean inducidos a error. En cuanto a la
proteccion del registro, el plazo varia, pero el registro puede ser renovado de forma
indefinida previo pago de las tasas correspondientes. Toda infraccién en el ambito de las
marcas puede hacerse valer ante los tribunales, que en la mayoria de los sistemas

judiciales tienen la facultad de imponer medidas para impedir este tipo de infracciones.

En nuestro pais, la Ley de la propiedad Industrial regula a las marcas de la siguiente

manera.

(..)

Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso
de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el

derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse,

frente a los de su misma especie o clase;
I1.- Las formas tridimensionales;

I11.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que

no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una

marca registrada o un nombre comercial publicado.

Articulo 90.- No seran registrables como marca:
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I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,

gue se expresan de manera dindmica, aun cuando sean visibles;

Il.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje
corriente 0 en las practicas comerciales, se hayan convertido en la designacion

usual o genérica de los mismos;

I1l.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan
hecho de uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga
facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por

su naturaleza o funcién industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que
traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las
palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la
especie, calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de los

productos o la época de produccion;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompafados de elementos tales como signos, disefios 0 denominaciones, que les

den un caracter distintivo.

VI.- La traduccién a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la

construccion artificial de palabras no registrables;

VIl.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacidon, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes,
asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones

internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
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organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacién verbal de los

mismos;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia
adoptados por un estado, sin autorizacién de la autoridad competente, o0 monedas,
billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago

nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion gréfica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,

congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos

0 servicios y puedan originar confusion o error en cuanto a su procedencia;

Xl.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se

tenga el consentimiento del propietario;

XI1.- Los nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento
de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cényuge, parientes
consanguineos en linea recta y por adopcién, y colaterales, ambos hasta el cuarto

grado;

XII.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los
personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho

correspondiente lo autorice expresamente;
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XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engafar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan
falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos

0 servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a
una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento

procedera en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la marca

notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la

marca notoriamente conocida; o
c¢) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de

la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio. Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del

registro sea titular de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en
tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,

aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra
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registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es

planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVIl.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién, a un
nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de los
productos o la prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la marca,
y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la
misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el
titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya

sido publicado.

Articulo 91.- No podra usarse ni formar parte del nombre comercial, denominacion o
razon social de ningun establecimiento o persona moral, una marca registrada o una

semejante en grado de confusidén a otra marca previamente registrada, cuando:

.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la
produccién, importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales o similares

a los que se aplica la marca registrada, y

I1.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la

marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violacion a este precepto dara lugar a la aplicacion de las sanciones a que se refiere
esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresion de la
marca registrada o aquella semejante en grado de confusion a la previamente
registrada, del nombre comercial, la denominacion o razon social correspondiente y el

pago de dafios y perjuicios.
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Lo dispuesto en este precepto no serd aplicable cuando el nombre comercial,
denominacion o razén social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de

presentacion o de primer uso declarado de la marca registrada.

(..)

1.1.A.i.c. DISENO INDUSTRIAL.

En términos generales, se entiende por disefio industrial el aspecto ornamental y
estético de los articulos de utilidad. Ese aspecto puede ser tanto la forma, como el
modelo o el color del articulo. El disefio debe ser atractivo y desempefar eficazmente la
funcion para la cual fue concebido. Ademas, debe poder ser reproducido por medios
industriales, finalidad esencial del disefio, y por la que recibe el calificativo de

“industrial”.?°

El disefio industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la
superficie de un articulo, o rasgos en dos dimensiones, como los disefios, las lineas o el
color. Los disefios industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la
industria y la artesania: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros
articulos de lujo; desde electrodomeésticos y aparatos eléctricos a vehiculos y estructuras

arquitectonicas; desde estampados textiles a bienes recreativos.

Para estar protegido por la mayoria de las legislaciones nacionales, un disefio industrial
debe ser nuevo u original y no funcional. Esto significa que el caracter de un disefio
industrial es esencialmente estético y la legislacidbn no protege ninguno de los rasgos

técnicos del articulo al que se aplica.

20 Principios béasicos de la Propiedad Industrial. Publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 11

Pagina | 28



La estética es uno de los principales factores que influyen en la preferencia que muestra
el consumidor por uno u otro producto. Ante resultados técnicos relativamente similares,
lo que determina la decision del consumidor es el precio y el aspecto estético. Por
consiguiente, al registrar sus disefios industriales, los fabricantes protegen, de hecho,
uno de los elementos distintivos determinantes para el éxito del producto en el

mercado.

La proteccibn que se contempla en las leyes, y en la que se aspira a retribuir a los
creadores por los esfuerzos realizados para elaborar nuevos disefios industriales
también sirve de incentivo para realizar inversiones en actividades de disefio. Una de las
finalidades basicas de la proteccion de los disefios industriales es fomentar la actividad
de disefio para la elaboracion de productos. De ahi que por lo general en las leyes de
proteccion de disefios industriales so6lo se contemple la proteccion de disefios que
puedan utilizarse en la industria o cuya produccion pueda realizarse a gran escala. En el
requisito de “utilidad” reside una diferencia considerable entre la proteccion de los
disefios industriales y el derecho de autor, en la medida en que el derecho de autor

tiene que ver exclusivamente con las creaciones estéticas.

Los disefios industriales hacen que un producto sea atractivo y atrayente; por
consiguiente, aumentan el valor comercial de un producto, asi como su comerciabilidad.
Cuando se protege un disefio industrial, el titular -la persona o entidad que ha
registrado el disefio- goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la
imitacion del disefio industrial por parte de terceros. Esto contribuye a que el titular
pueda recobrar su inversion. Un sistema eficaz de proteccion beneficia asimismo a los
consumidores y al publico en general, promocionando la competencia leal y las practicas
comerciales honestas, alentando la creatividad y promoviendo productos estéticamente

maés atractivos.?

2L porqué deben protegerse los disefios industriales? Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.
http://www.wipo.int/about-ip/es/about_id.html
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La proteccién de los dibujos o modelos industriales contribuye al desarrollo econémico,
alentando la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, asi como en las
artes y artesanias tradicionales. Contribuye asimismo a la expansion de las actividades

comerciales y a la exportacion de productos nacionales.

Los dibujos o modelos industriales pueden ser relativamente simples y su elaboracion y
proteccion poco costosa. Son razonablemente accesibles para las pequefias y medianas
empresas, asi como para los artistas y artesanos individuales, tanto en los paises

industrializados como en los paises en desarrollo.

La protecciéon de los disefios industriales que se contempla en las leyes sélo se aplica a
los disefios que se apliquen o estén integrados en articulos o productos. Esa proteccion
no impide, pues, que otros fabricantes produzcan o hagan negocios con articulos o
productos similares, a condicibn de que en estos Ultimos no esté integrado o

reproducido el disefio protegido.

Al registrar un disefio industrial se obtiene proteccibn contra la explotacion no
autorizada del disefio aplicado a articulos industriales. Se concede asi al propietario del
disefio el derecho exclusivo a realizar, importar, vender, alquilar u ofrecer en venta

articulos a los que se aplique el disefio 0 en el que esté incorporado el mismo.

En nuestro pais, la Ley de la propiedad Industrial regula al disefio industrialde la

siguiente manera:

(..)

Articulo 31.- Seran registrables los disefios industriales que sean nuevos y susceptibles

de aplicacion industrial.

Se consideran nuevos los disefios que sean de creacion independiente y difieran en
grado significativo, de disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas

conocidas de disefos.
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La proteccion conferida a un disefio industrial no comprenderd los elementos o
caracteristicas que estuviesen dictados Unicamente por consideraciones de orden
técnico o por la realizacién de una funcién técnica, y que no incorporan ningun aporte
arbitrario del disefiador; ni aquellos elementos o caracteristicas cuya reproduccion
exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea
montado mecénicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o
pieza integrante, esta limitacion no se aplicara tratdndose de productos en los cuales el
disefio radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexién multiple de los

productos o su conexién dentro de un sistema modular.

No se protegera un disefio industrial cuando su aspecto comprenda Unicamente los

elementos o caracteristicas a que se refiere el parrafo anterior.
Articulo 32.- Los disefios industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores
gue se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le

den un aspecto peculiar y propio, y

Il.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de
tipo o patron para la fabricacién de un producto industrial, que le dé apariencia especial

en cuanto no implique efectos técnicos.

(...)

1.1.A.i.d. AVISO COMERCIAL.

Un Aviso Comercial es una frase, enunciado, expresion u oracion que tiene por objeto

anunciar, dar a conocer o hacer saber al publico consumidor, la existencia de productos
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0 servicios en el mercado, o la presencia de establecimientos, de negociaciones

comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su misma especie.??

En pocas palabras, un Aviso Comercial es lo que se conoce como un eslogan o lema
publicitario. El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto comercial o politico
como parte de una propaganda y con la intencion de resumir y representar una idea. La
premisa es que dicha frase sea facil de recordar para el publico, el aviso comercial
intenta llamar la atencién sobre un producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o

tratando de asociarlo a un valor simbélico.

Es importante mencionar que los Avisos Comerciales se constituyen Unicamente por
frases u oraciones, pudiendo utilizar signos ortograficos que, conforme a las reglas

gramaticales, sean aplicables. En este sentido, estos no pueden incluir disefio alguno.

Los avisos comerciales son decisivos en la competencia comercial. Un lema efectivo
debe:

e Declarar los beneficios principales del producto o servicio para el comprador o
cliente potencial.

o Destacar las diferencias con productos o servicios similares de otras empresas,
por supuesto, dentro de los requisitos legales.

e Ser declaracion simple, concisa, tajante, directa y apropiada.

e Ser ingenioso.

e Adoptar una personalidad "distintiva" respecto al resto.

e Hacer que el consumidor se sienta "bien".

e Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad.

« Es dificil de olvidar, se adhiere a la memoria (quiérase que no).

El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan todos

los recursos estilisticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteracion,

22 Avisos Comerciales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
http://www.impi.gob.mx/wb/IMP1/Avisos_Comerciales.
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contraste, rima, etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto que
obligan a hacer un esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su
memoria. El espectador, ademas, los considera ingeniosos por lo que no los rechaza de

inmediato. EI mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo repitan.

La Ley de la Propiedad Industrial en México regula a los avisos comerciales en los

siguientes términos:

(..)

Articulo 99.- El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendra mediante su

registro ante el Instituto.

Articulo 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por
objeto anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o

de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

(..)

Articulo 103.- El registro de un aviso comercial tendra una vigencia de diez afios a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma

duracion.

Articulo 104.- Los avisos comerciales se regiran, en lo que no haya disposicion especial,

por lo establecido en esta Ley para las marcas.

(..)

Pagina | 33



1.1.A.i.e. NOMBRE COMERCIAL.

Los nombres y las designaciones comerciales constituyen otra categoria dentro del
ambito de la propiedad industrial. Por nombre comercial se entiende el nombre o la
designacion que permite identificar a una empresa. En la mayoria de los paises, los
nombres comerciales se registran ante las debidas autoridades gubernamentales. Ahora
bien, segun lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, l1os nombres comerciales gozan de proteccién automatica sin que
exista la obligacién de depdsito o de registro, y formen o no parte de una marca. Por
proteccion se entiende, por lo general, que el nombre comercial de una empresa no
puede ser utilizado por otra, ya sea como hombre comercial 0 como marca de comercio
de servicios y, en la medida en que ello pueda inducir a error al publico, no puede

utilizarse el nombre ni una designacion similar al nombre comercial de que se trate.

Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o0 establecimiento, entre otros, su
denominacién social, razon social u otra designacion inscrita en un registro de personas
o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las

denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la

empresa o del establecimiento que lo usa.

Cualquier persona podra solicitar el registro del nhombre comercial que emplea para
distinguir la actividad econdmica que realiza. En la solicitud de registro debera
consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizé6 por primera
vez y especificarse la actividad econdmica. La Oficina competente, al conceder el

registro, reconocera a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.
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El registro de un nombre comercial se concederd por un periodo de diez afos

renovables, contados a partir de la resolucién que concede el derecho.

En la Ley de la Propiedad Industrial los encontramos regulados de la siguiente forma:

(..)

Articulo 105.- EI nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin
necesidad de registro. La proteccion abarcara la zona geogréfica de la clientela efectiva
de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera a

toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Articulo 106.- Quien esté usando un nombre comercial podra solicitar al Instituto, la
publicacion del mismo en la Gaceta. Dicha publicacion producira el efecto de establecer

la presuncion de la buena fe en la adopcion y uso del nombre comercial.

(..)

1.1.A.i.f. MODELO DE UTILIDAD.

Los modelos de utilidad, menos conocidos que las patentes, también sirven para

proteger las invenciones.

La figura juridica de “modelo de utilidad” se contempla en las leyes de mas de 30 paises
asi como en los acuerdos regionales de la Organizacidbn Regional Africana de la
Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual
(OAPI). Ademaés, en algunos paises, como Australia y Malasia, se contemplan formas de

proteccibn denominadas patentes de innovacion o innovaciones de utilidad, que se
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asemejan al modelo de utilidad. En otros paises, como Hong Kong, Irlanda y Eslovenia,

se contemplan patentes de corta vigencia equivalentes al modelo de utilidad.

Un modelo de utilidad es un derecho exclusivo que se concede a una invencion y
permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invencion
protegida, sin su autorizacion, durante un periodo limitado. De acuerdo con su
definicion basica, que puede variar de un pais a otro (en el que se brinde dicha
proteccion), un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De hecho, los modelos de

utilidad se denominan a veces "pequefas patentes".

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes son

las siguientes:

e Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para
las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la "novedad"”, los
requisitos de la "actividad inventiva” son mucho mas laxos o incluso no existen.
En la practica, se utiliza la proteccion mediante modelos de utilidad para
innovaciones menores que quizas no satisfagan los criterios de patentabilidad.

e El plazo de duracion de la proteccion por modelos de utilidad es mas corto que el
de las patentes y varia de pais en pais (por lo general, varia de siete a 10 afios,
sin posibilidad de ampliacion o renovacion).

e En la mayoria de los paises que brindan proteccion mediante modelos de utilidad,
las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad
al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente
mas sencillo y rapido y de una duracion promedio de seis meses.

e Es mucho méas econémico obtener y mantener modelos de utilidad.

e En algunos paises, la proteccion mediante modelos de utilidad puede obtenerse
Gnicamente para ciertos campos de la tecnologia y se aplica Unicamente a

productos y no a procesos.
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Los modelos de utilidad se consideran particularmente adaptados para las PYME que
efectian mejoras "menores" en productos existentes o adapten dichos productos. Los

modelos de utilidad se utilizan principalmente para las innovaciones mecanicas.

Se pueden registrar como modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que como resultado de un cambio en su disposicion, configuracion,
estructura o forma presentan una funcion distinta respecto a las partes que lo integran

0 ventajas en su utilidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

e Novedad.

e Aplicacion industrial.

Es decir, que las pequefias modificaciones y mejoras implementadas en los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que cotidianamente se emplean en la operacion de
actividades propias de su giro puede constituir un elemento susceptible de proteccion a

través del registro de modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad se encuentran regulados en nuestro pais de la siguiente forma:

Articulo 27.- Seran registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles

de aplicacion industrial.

Articulo 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que, como resultado de una modificacion en su disposicion, configuracion,
estructura o forma, presenten una funcién diferente respecto de las partes que lo

integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Articulo 29.- El registro de los modelos de utilidad tendra una vigencia de diez afios
improrrogables, contada a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estara

sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

(..)
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1.1.A.i.g. SECRETO INDUSTRIAL.

Se entiende por secreto, aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto
por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelacion pueda sufrir una

contrariedad o un perjuicio.

El secreto Industrial es una formula, proceso o proyecto, utilizado en una negociacion o
empresa, que no ha sido publicado o divulgado y por lo tanto da una ventaja sobre los

competidores.

Por secreto industrial puede entenderse todo conocimiento reservado sobre ideas,
productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo
para la empresa, desea mantener ocultos. El secreto industrial constituye un
conocimiento tecnoldgico de caracter especial no revelado por su titular y relativo a la
aplicacion de la técnica industrial 0 a una suerte de procedimiento de fabricacion

adoptado como propio por el fabricante.

Un secreto industrial es cualquier informacion que guarde una persona fisica o moral

que:

e Sea de naturaleza confidencial;

e Se relacione con la naturaleza, caracteristicas, propoésitos de los productos,
métodos de produccidén o procesos, o vias 0 medios de distribucion, mercadeo de
productos o servicios prestados;

o Esté asociada al aseguramiento o conservacion de una ventaja competitiva;

o Esté sujeta a sistemas 0 medios para preservar su confidencialidad;

e« Se mantenga en documentos, medios electronicos, magnéticos, discos opticos,

microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.
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No existe un procedimiento para registrar secretos industriales. Los derechos se crean

por la existencia del secreto industrial.

Un secreto industrial est4 protegido por todo el tiempo que dure la disposicién

contractual que lo establezca.

El secreto industrial difiere de otro tipo de informacion secreta que pueda existir dentro
de una empresa, ya que el citado no se refiere a la informacién relativa a una Unica
actividad de la empresa, como seria el caso de los salarios de ciertos empleados o las
inversiones realizadas o por realizar, o la fecha para la presentacion de una nueva

politica interna o el lanzamiento de un producto nuevo al mercado.

El secreto industrial constituye un tipo de informacion utilizada de manera continua en
las operaciones industriales o de fabricacion de las empresas, casi siempre se refiere a
la produccion de bienes y servicios 0 una prestacion de servicios; puede referirse
también a la venta de bienes u otras operaciones relativas a los sistemas contables

utilizados en la empresa.

La informacidn no sera considerada secreto industrial si se vuelve publica, es obvia para
un experto en la materia o revelado por cumplimiento de la ley o de un mandamiento
judicial; pero un secreto industrial permanece protegido si es revelado a una autoridad

con el proposito de obtener una licencia, permiso, autorizacion, registro o similares.

Si un secreto industrial es revelado en un procedimiento judicial o administrativo, la

autoridad adoptara las medidas necesarias para mantener el secreto.

La informacién que tenga que ser revelada para establecer la seguridad de productos
farmacéuticos o0 quimicos agricolas estara protegida por tratados internacionales

especificos.

El titular de un secreto industrial puede transmitirlo o autorizar su uso por un tercero.

Un usuario autorizado tiene la obligacion de no revelar el secreto industrial por ningan
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medio. En acuerdos en los cuales la asistencia técnica sea prestada, pueden ser

incluidas cldusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales.

La Ley de la Propiedad Industrial lo regula de la siguiente manera:

(..)

Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda informacién de aplicacién industrial o
comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econdémica frente a terceros en
la realizacion de actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios
0 sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la

misma.

La informacion de un secreto industrial necesariamente deberd estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
produccion; o a los medios o formas de distribucion o comercializacion de productos o

prestacion de servicios.

No se considerara secreto industrial aquella informacion que sea del dominio publico, la
gue resulte evidente para un técnico en la materia, con base en informacion
previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden
judicial. No se considerard que entra al dominio publico o que es divulgada por
disposicion legal aquella informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad por
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de

autoridad.

(..)
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1.1.A.ii. DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor es un conjunto de normas juridicas y principios que regulan los
derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de
autor), por el solo hecho de la creacidon de una obra literaria, artistica, musical, cientifica
o didactica, esté publicada o inédita. Est4 reconocido como uno de los derechos

humanos fundamentales en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos.

Podemos definir al derecho de autor como "... la facultad exclusiva que tiene el creador
intelectual para explotar temporalmente, por si o0 por terceros, las obras de su autoria
(facultades de orden patrimonial), y en la de ser reconocido siempre como autor de
tales obras (facultades de orden moral), con todas las prerrogativas inherentes a dicho

reconocimiento.

La Ley Federal del Derecho de Autor se establece en los siguientes términos:

(..)

Articulo 50.- La proteccion que otorga esta Ley se concede a las obras desde el
momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del

mérito, destino o0 modo de expresion.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere
registro ni documento de ninguna especie ni quedara subordinado al cumplimiento de

formalidad alguna.

(..)

Articulo 11.- EI derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de
todo creador de obras literarias y artisticas previstas en el articulo 13 de esta Ley, en

virtud del cual otorga su proteccion para que el autor goce de prerrogativas y privilegios
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exclusivos de caracter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho

moral y los segundos, el patrimonial.

Articulo 12.- Autor es la persona fisica que ha creado una obra literaria y artistica.

(..)

1.1.A.ii.a. OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR.

El objeto de la proteccion del derecho de autor es la obra. Para el derecho de autor,
obra es la expresion personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se
manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es

apta para ser difundida y reproducida.

Las obras protegidas por el derecho de Autor en México, son aquellas de creacion
original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.
Desde el punto de vista de la proteccion del derecho de autor, se entiende por “obras
literarias o artisticas”, toda obra original; las ideas plasmadas en la obra no
necesariamente deben ser originales, lo que debe ser creacion original del autor, es la

forma de expresion de las mismas.

La Ley Federal del Derecho de Autor en nuestro pais sefiala que “las obras protegidas
por esta Ley son aquellas de creacion original susceptibles de ser divulgadas o

reproducidas en cualquier forma o medio”.%

Los derechos de autor en México, se reconocen respecto de las obras de las siguientes

ramas:

2 Articulo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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e Literaria;

e Musical, con o sin letra;

e Dramética;

e Danza;

e Pictdrica o de dibujo;

e Escultérica y de caracter pléastico;

e Caricatura e historieta;

e Arquitectonica;

e Cinematogréfica y demas obras audiovisuales;

e Programas de radio y television;

e Programas de computo;

e Fotografica;

e Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil, y

e De compilacidon, integrada por las colecciones de obras, tales como las
enciclopedias, las antologias, y de obras u otros elementos como las bases de
datos, siempre que dichas colecciones, por su seleccion o la disposicion de su

contenido o materias, constituyan una creacion intelectual.

Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras literarias o artisticas se

incluiran en la rama que les sea més afin a su naturaleza.?*

1.1.A.ii.b. DERECHOS MORALES.

El autor posee una relacion muy particular con su obra, ya que a través de ella se
expresa y refleja caracteres de su personalidad. Tal es asi que el amparo que otorga la

ley no se agota en la proteccion del caracter econémico de la obra, sino que ademas se

24 Articulo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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hace extensiva dicha tutela a sus relaciones personales con la obra y a las formas de
utilizacion de la misma. El autor es el Unico, primigenio y perpetuo titular de los
derechos morales sobre las obras de su creacién y el ejercicio de estos derechos

corresponden al propio autor y a sus herederos.

Los derechos morales hacen referencia al derecho personal que reconoce y resguarda el
vinculo entre el autor y su obra, que reconoce la autoria de la obra, puesto que la obra
es el producto y resultado de su autor, lo cual no se puede desconocer puesto que
existe un vinculo inequivoco e inalienable entre los dos. El autor no puede existir sin su
obra ni la obra sin su autor. Se puede ceder el beneficio de la explotacion de una obra
pero no serd posible considerar que quien creé una obra fue una persona y no otra,

pues esto se escapa a la realidad.

Al hablar sobre el derecho moral, entendido éste como la conciencia del ser humano y el
respeto a su ser, se hace referencia a que el autor de una obra es el “Unico, primigenio
y perpetuo titular”, porque este derecho esta unido a él en forma inalienable,
imprescriptible, irrenunciable e inembargable, haciéndose extensivo a los herederos.
Esto quiere decir que el autor de una obra no puede enajenar su derecho moral, ni
tampoco renunciar a él, ademas de que éste no se extingue con el tiempo y no se le

puede incautar.

Expertos en derecho de autor indican que los derechos morales tienen algunas
caracteristicas particulares diferentes de los derechos patrimoniales. Entre estas

particularidades se destaca que los derechos morales son:

« Inalienables: independientemente de que los derechohabientes hagan contratos,
transferencias o cesiones de los derechos patrimoniales, los derechos morales no
se pueden alienar,

« irrenunciables,

e inexpropiables: los derechos morales son inembargables,
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« imprescriptibles: no se adquieren por compra ni usurpacion ni se pierden por
prescripcion de plazos. Algunos derechos morales son transferibles por herencia,

en cuyo caso los rige el mismo plazo de tiempo que a los derechos patrimoniales.

El derecho moral sélo puede ser ejercido por el Estado cuando no hay herederos, la
obra es del dominio publico o es andnima, o bien, cuando tenga un valor cultural para el
pais. Amparado el derecho moral por la Ley Federal del Derecho de Autor, un creador

tiene el privilegio de gozar de ciertas facultades, como:

o Determinar si su obra se divulga o permanece inédita;

e Registrar una obra a su nombre, con seudénimo o de manera anénima;

e Evitar que su obra sea objeto de deformacion, mutilacion, modificacion o
atentado, que le causen un perjuicio;

« No modificar su obra;

e Retirar su obra del mercado, y

e No le sea atribuida una obra ajena.

En consecuencia, los derechos morales brindan la facultad a su titular que en cualquier

momento pueda reivindicar su autoria, aunque no posea los derechos patrimoniales.

La Ley Federal del Derecho de Autor regula a los derechos morales en los siguientes

términos:

(...)

Articulo 18.- El autor es el Unico, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales

sobre las obras de su creacion.

Articulo 19.- El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable,

imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

(..)
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Articulo 21.- Los titulares de los derechos morales podran en todo tiempo:

I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla

inédita;

Il. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él
creada y la de disponer que su divulgacion se efectie como obra anénima o

seuddénima;

I11. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformacion, mutilacion u
otra modificacion de ella, asi como a toda accién o atentado a la misma que cause

demeérito de ella o perjuicio a la reputacion de su autor;
IV. Modificar su obra;
V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creacion.
Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creacion

podra ejercer la facultad a que se refiere esta fraccion.

Los herederos sélo podran ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, 11, 11
y VI del presente articulo y el Estado, en su caso, s6lo podra hacerlo respecto de las

establecidas en las fracciones I11 y VI del presente articulo.

(..)
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1.1.A.ii.c. DERECHOS PATRIMONIALES.

El derecho patrimonial es aquel derecho que el autor tiene para explotar de manera
exclusiva su obra o de autorizar a otros su explotacién, en cualquier forma. Estos
derechos pueden ser transmitidos o ser objeto de licencias de uso, exclusivas o no
exclusivas. Los derechos patrimoniales, hacen referencia a los derechos de explotacion

econOmica sobre sus obras y creaciones que tiene el autor.

El autor puede disponer segun su voluntad, de la explotacién econémica de cualquier
obra de su autoria, por tanto, sin la autorizacion del titular del derecho no es posible de

forma legal explotar econ6micamente una obra.

Tratdndose de su patrimonio, un autor tiene el derecho de explotar su obra, o
bien, autorizar o prohibir su explotacion, no dejando con esto de ser el titular de los
derechos. Asi, un autor puede transmitir con libertad sus derechos patrimoniales:
trasladarlos o adjudicar licencias con exclusividad y no exclusividad de uso, durante un
tiempo determinado y de manera onerosa, quedando determinados los montos, el

procedimiento y los términos para el pago de remuneraciones.

El autor de una obra, en ejercicio de la autonomia que le confiere la propiedad de los
derechos patrimoniales, es quien puede decidir las condiciones de explotacion de sus
obras, ya sea de forma onerosa o0 gratuita, por tanto, aun en los casos en que la
explotacion de una obra (en cualquiera de sus formas) con derechos de autor no
persiga un beneficio econdmico, debe contar con la autorizacion expresa del titular del

derecho.

Los derechos patrimoniales de autor pueden ser transferidos, ya sea mediante venta,

donacion o cualquier otra figura.
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Los derechos patrimoniales pueden ser objeto de expropiacién, embargo, limitaciones o

excepciones que en todo caso deben estar contemplados por la ley.

Los convenios o contratos para transmitir los derechos patrimoniales deben realizarse
por escrito, ademas de inscribirse en el Registro Publico del Derecho de Autor. Ante la
ausencia de una disposicion expresa, debe considerarse la transmision de los derechos
patrimoniales por 5 afios. Se podra celebrar un acuerdo excepcional por mas de 15 afios
cuando el tipo de obra y la inversién lo justifiquen. Los derechos patrimoniales en si no

son embargables, aunque el producto de esos derechos si lo es.

La LFDA establece una limitacién a los derechos patrimoniales. En su articulo 148 sefala
gue en algunos casos podran utilizarse las obras artisticas y literarias ya divulgadas,
cuando no sea afectada “la explotacion normal de la obra”, sin solicitarle autorizacién al
titular del derecho patrimonial y sin cubrirle remuneracion alguna; no obstante, la

fuente debe ser citada y la obra no debe ser alterada.
Asi, pueden:

e C(Citarse textos no simulados y tampoco sustanciales de una obra;

e Reproducirse articulos, fotografias, ilustraciones o comentarios, publicados en la
prensa, la radio o la television, si no lo prohibe el titular;

e Reproducirse fragmentos para la critica y la investigacion;

e Reproducirse un solo ejemplar para uso personal y sin lucro, a excepcion de
personas morales que no sean instituciones educativas, de investigacion o no
mercantiles;

e Reproducirse una sola vez en un archivo o biblioteca una obra agotada,
descatalogada y en peligro de extincion para preservarla;

e Reproducirse una obra como constancia en un procedimiento judicial o
administrativo, y

e Reproducirse, comunicarse y distribuirse en lugares publicos una obra mediante

dibujos, pinturas, fotografias o audiovisuales.
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La subjetividad de estos casos no permite delimitar claramente la parte que se puede
utilizar de una obra sin dafar los derechos de autor, asi que debe analizarse cada caso
y, en la medida de lo posible, consultar al autor o al tenedor de los derechos sobre el

uso del material.

La Ley Federal del Derecho de Autor regula a los derechos morales en los siguientes

términos:

(..)

Articulo 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de
explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotacion, en
cualquier forma, dentro de los limites que establece la presente Ley y sin menoscabo de

la titularidad de los derechos morales a que se refiere el articulo 21 de la misma.

Articulo 25.- Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquirente por

cualquier titulo.

Articulo 26.- El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o

causahabientes por cualquier titulo seran considerados titulares derivados.

Articulo 26 bis.- El autor y su causahabiente gozaran del derecho a percibir una regalia

por la comunicacion o transmision publica de su obra por cualquier medio. El derecho

del autor es irrenunciable.

Esta regalia sera pagada directamente por quien realice la comunicacion o transmision
publica de las obras directamente al autor, 0 a la sociedad de gestion colectiva que los
represente, con sujecién a lo previsto por los Articulos 200 y 202 Fracciones V y VI de la

Ley.

El importe de las regalias debera convenirse directamente entre el autor, o en su caso,
la Sociedad de Gestion Colectiva que corresponda y las personas que realicen la

comunicacion o transmision publica de las obras en términos del Articulo 27 Fracciones
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Il'y Il de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberd establecer una tarifa

conforme al procedimiento previsto en el Articulo 212 de esta Ley.
Articulo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podran autorizar o prohibir:

I. La reproduccion, publicacion, edicion o fijacion material de una obra en copias o
ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonografico, gréfico,

plastico, audiovisual, electrénico, fotografico u otro similar.

Il. La comunicacién publica de su obra a través de cualquiera de las siguientes

maneras:

a) La representacion, recitacion y ejecucion publica en el caso de las obras

literarias y artisticas;

b) La exhibicion publica por cualquier medio o procedimiento, en el caso de

obras literarias y artisticas, y
c) El acceso publico por medio de la telecomunicacion;

I11. La transmisién publica o radiodifusion de sus obras, en cualquier modalidad,

incluyendo la transmision o retransmision de las obras por:
a) Cable;
b) Fibra optica;
¢) Microondas;
d) Via satélite, o

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.
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IV. La distribucion de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmision de
la propiedad de los soportes materiales que la contengan, asi como cualquier
forma de transmision de uso o explotaciéon. Cuando la distribucién se lleve a cabo
mediante venta, este derecho de oposicion se entendera agotado efectuada la
primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104 de

esta Ley;

V. La importacion al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su

autorizacion;

VI. La divulgacion de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales

como la traduccion, adaptacion, parafrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilizacién publica de la obra salvo en los casos expresamente

establecidos en esta Ley.

(..)

Articulo 29.- Los derechos patrimoniales estaran vigentes durante:

I. La vida del autor y, a partir de su muerte, cien afios mas.

Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien afios se contaran a partir

de la muerte del dltimo, y

I1. Cien afios después de divulgadas.

Articulo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo
establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de

uso exclusivas o no exclusivas.

Toda transmision de derechos patrimoniales de autor serd onerosa y temporal. En

ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneracién o del procedimiento para
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fijarla, asi como sobre los términos para su pago, la determinardn los tribunales

competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y
las licencias de uso deberdn celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario

seran nulos de pleno derecho.

Articulo 31.- Toda transmision de derechos patrimoniales deberd prever en favor del
autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participacion proporcional en
los ingresos de la explotacion de que se trate, o una remuneracion fija y determinada.

Este derecho es irrenunciable.

(...)

1.1.A.ii.d. DERECHOS CONEXOS.

Son derechos que protegen los intereses de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
Editores de Libros, Productores de Fonogramas, Productores de Videogramas y
Organismos de Radiodifusién, en relacion con sus interpretaciones 0 ejecuciones,

ediciones, fonogramas, videogramas y emisiones o transmisiones, respectivamente.

Los titulares de las obras derivadas, quienes también se identifican como titulares de los
derechos conexos, son los intérpretes o ejecutantes, los editores de libros, los
productores de fonogramas y videogramas, asi como los organismos de radiodifusion.
También son identificados como los poseedores de los derechos accesorios, porgue

requieren de una obra original para ejecutarla o interpretarla.

El autor original de un personaje 0 una cancion, es quien da a conocer la existencia de

su obra para que un intérprete encarne el personaje o cante su cancion. Lo mismo
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sucede con la escritura de un libro para su edicion o la grabacion de una cancidén para

su transmision por la radio.

Los sujetos de los derechos conexos que estan protegidos por la Ley Federal del
Derecho de Autor, son el titular derivado, los editores de libros, los intérpretes y
ejecutantes, los productores de fonogramas, los productores de videogramas y los

organismos de radiodifusion, ademas de los titulares originales.

Los derechos conexos se derivan directamente del derecho de autor y estan
estrechamente relacionados. No comprenden la obra en si, sino situaciones juridicas que

involucran o implican una actividad o trabajo relacionado con el llevarla hasta el publico.

Tal y como los derechos de autor, los derechos conexos generan derechos morales -de
paternidad, de inédito, de integridad, de arrepentimiento- y patrimoniales -
de traduccion, de reproduccion, de representacion o ejecucion, de radiodifusion, de

recitacion publica, de adaptacion-.

La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas
personas y entidades juridicas que contribuyen a la puesta a disposicion del publico de
obras o que hayan producido objetos que, aungque no se consideren obras en virtud de

los sistemas derechos de autor

Por norma general, los artistas intérpretes y ejecutantes gozan de derechos
patrimoniales para impedir la fijacion, la radiodifusion y la comunicacion al publico de
sus ejecuciones e interpretaciones en directo. En varias leyes nacionales y en el
Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucidbn y Fonogramas se conceden
también a esos artistas derechos de reproduccion, distribucion y alquiler de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, asi como derechos morales a
impedir una omisién infundada de su nombre, o a oponerse a modificaciones de sus
interpretaciones o ejecuciones incorporadas en una grabacién sonora, en la medida en

gue dichas modificaciones puedan dafar su reputacion.
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Los productores de grabaciones sonoras (también llamadas fonogramas) gozan
principalmente del derecho a autorizar o prohibir la reproduccion y distribucion por

terceros de sus grabaciones.

En el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucibn y Fonogramas se
contemplan disposiciones encaminadas a velar por que los productores de fonogramas
asi como los artistas intérpretes y ejecutantes de obras contenidas en los mismos gocen
de una proteccion adecuada cuando dichas grabaciones sonoras se difundan por nuevos

medios tecnoldgicos y sistemas de comunicaciones, por ejemplo, Internet.

A su vez, los organismos de radiodifusién gozan del derecho a autorizar o prohibir la
retransmision, la fijacion y la reproduccion de sus emisiones. Los derechos conexos
estan sujetos a las mismas excepciones aplicables al derecho de autor, que permiten la
libre utilizacion de interpretaciones y ejecuciones, grabaciones sonoras y emisiones para

ciertos fines especificos, como las citas y la informacién periodistica.

La Ley Federal del derecho de Autor regula a los derechos conexos de la siguiente

manera.

(...)

Articulo 115.- La proteccion prevista en este titulo dejara intacta y no afectara en modo
alguno la proteccion de los derechos de autor sobre las obras literarias y artisticas. Por
lo tanto, ninguna de las disposiciones del presente titulo podra interpretarse en

menoscabo de esa proteccion.

Articulo 116.- Los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador,
declamador, cantante, musico, bailarin, o a cualquiera otra persona que interprete o
ejecute una obra literaria o artistica 0 una expresion del folclor o que realice una
actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su
desarrollo. Los llamados extras y las participaciones eventuales no quedan incluidos en

esta definicion.
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Articulo 117.- El artista intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su
nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones asi como el de oponerse a toda
deformacién, mutilacion o cualquier otro atentado sobre su actuacion que lesione su

prestigio o reputacion.

Articulo 117 bis.- Tanto el artista intérprete o el ejecutante, tiene el derecho

irrenunciable a percibir una remuneracion por el uso o explotacion de sus
interpretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por

cualquier medio, comunicacién publica o puesta a disposicion.

Articulo 118.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oponerse a:
I. La comunicacion publica de sus interpretaciones o ejecuciones;
I1. La fijacion de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material, y
I11. La reproduccion de la fijacion de sus interpretaciones o ejecuciones.

Estos derechos se consideran agotados una vez que el artista intérprete o ejecutante
haya autorizado la incorporacion de su actuacion o interpretacion en una fijacion visual,
sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen con fines de lucro

dichos soportes materiales, efectien el pago correspondiente.

(...)

Articulo 122.- La Duracion de la proteccién concedida a los artistas intérpretes o

ejecutantes sera de setenta y cinco afios contados a partir de:
I. La primera fijacion de la interpretacion o ejecucion en un fonograma;
Il. La primera interpretacion o ejecucion de obras no grabadas en fonogramas, o

1. La transmision por primera vez a través de la radio, television o cualquier

medio.
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(..)

Articulo 124.- El editor de libros es la persona fisica 0 moral que selecciona o concibe

una edicion y realiza por si 0 a través de terceros su elaboracion.

Articulo 125.- Los editores de libros tendran el derecho de autorizar o prohibir:

I. La reproduccion directa o indirecta, total o parcial de sus libros, asi como la

explotacion de los mismos;

Il. La importacion de copias de sus libros hechas sin su autorizacion, y

I11. La primera distribucién publica del original y de cada ejemplar de sus libros

mediante venta u otra manera.

Articulo 126.- Los editores de libros gozaran del derecho de exclusividad sobre las
caracteristicas tipograficas y de diagramacion para cada libro, en cuanto contengan de

originales.

Articulo 127.- La proteccion a que se refiere este capitulo sera de 50 afios contados a

partir de la primera edicion del libro de que se trate.

Articulo 128.- Las publicaciones periodicas gozaran de la misma proteccion que el

presente capitulo otorga a los libros.

(..)

Articulo 130.- Productor de fonogramas es la persona fisica o moral que fija por primera
vez los sonidos de una ejecucién u otros sonidos o la representacion digital de los

mismos y es responsable de la edicién, reproducciéon y publicacién de fonogramas.

Articulo 131.- Los productores de fonogramas tendrdn el derecho de autorizar o

prohibir:
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I. La reproduccion directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, asi como

la explotacion directa o indirecta de los mismos;

Il. La importacion de copias del fonograma hechas sin la autorizacion del

productor;

I11. La distribucion publica del original y de cada ejemplar del fonograma mediante

venta u otra manera incluyendo su distribucién a través de sefiales o emisiones;

IV. La adaptacion o transformacion del fonograma, y

V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, adn
después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los

autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

Articulo 131 bis.- Los productores de fonogramas tienen el derecho a percibir una

remuneracion por el uso o explotacion de sus fonogramas que se hagan con fines de
lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicacion publica o puesta a

disposicion.

(...)

Articulo 136.- Productor de videogramas es la persona fisica o moral que fija por
primera vez imagenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensacion de
movimiento, o de una representacion digital de tales imagenes, constituyan o no una

obra audiovisual.

Articulo 137.- El productor goza, respecto de sus videogramas, de los derechos de

autorizar o prohibir su reproduccion, distribucién y comunicacién publica.

Articulo 138.- La duracion de los derechos regulados en este capitulo es de cincuenta

afos a partir de la primera fijacién de las imagenes en el videograma.
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(..)

Articulo 140.- Se entiende por emision o transmision, la comunicacién de obras, de
sonidos o de sonidos con imagenes por medio de ondas radioeléctricas, por cable, fibra
Optica u otros procedimientos analogos. El concepto de emision comprende también el
envio de sefales desde una estacion terrestre hacia un satélite que posteriormente las
difunda.

Articulo 141.- Retransmision es la emision simultadnea por un organismo de radiodifusion

de una emision de otro organismo de radiodifusién.

(...)

Articulo 144.- Los organismos de radiodifusion tendran el derecho de autorizar o

prohibir respecto de sus emisiones:
I. La retransmision;
Il. La transmision diferida;
I11. La distribucién simultdnea o diferida, por cable o cualquier otro sistema;
IV. La fijacion sobre una base material;
V. La reproduccion de las fijaciones, y

VI. La comunicacion publica por cualquier medio y forma con fines directos de

lucro.

(...)

Articulo 146.- Los derechos de los organismos de radiodifusién a los que se refiere este
Capitulo tendran una vigencia de cincuenta afios a partir de la primera emisiébn o

transmision original del programa.
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1.11. TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La regulacién de la propiedad intelectual e industrial ha alcanzado de manera progresiva
un alto nivel de armonizacion internacional. Hay una serie de principios basicos tanto en
materia de propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos, como en
materia de propiedad industrial, marcas, patentes y disefios fundamentalmente, que son

de aplicacion hoy en dia en todo el mundo en sistemas juridicos muy distintos.

Es sabido que en el mundo hay basicamente dos tipos de sistemas juridicos los de
“common law”, derecho anglosajon basado en la jurisprudencia como fuente del
derecho, y por otra parte los sistemas llamados de derecho civil, basados en la
plasmacion de los principios basicos del derecho en normas escritas en forma de

codigos en vigor en los paises.

A pesar de ser sistemas muy distintos, en la actualidad la mayoria de los principios
basicos en materia de propiedad intelectual e industrial estan armonizados tanto en
unos como en otros. La proteccion es siempre territorial, es decir de alcance Unicamente
nacional, no existen titulos de proteccion mundiales (no existen las patentes universales
ni las marcas universales), aunque si existen titulos que alcanzan varios paises o0 que
simplifican tramites para varios paises (como la marca internacional o el disefio

internacional).

A continuacion, hablaremos de los tratados internacionales mas importantes en la

materia.
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1.11.A. CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCION DE LAS OBRAS LITERARIAS Y
ARTISTICAS.

Los origenes del derecho de autor guardan estrecha relacion con la invencion de la
imprenta que permitio la rapida produccion de copias de libros a un costo relativamente

bajo.

El aumento del nimero de personas con capacidad para leer y escribir cred una amplia
demanda de libros impresos y el proteger a los autores y editores de la copia no
autorizada fue reconocido como un elemento cada vez mas importante en el contexto
de esta nueva forma de poner obras a disposicion del publico. Como resultado de ello,

se promulgaron las primeras leyes de derecho de autor.

Constituye un principio bien establecido que el derecho de autor es territorial por
naturaleza, es decir que la proteccion en virtud de una ley de derecho de autor
determinada solo se otorga en el pais donde se aplica esa ley. Por consiguiente, por lo
gue se refiere a las obras que han de protegerse fuera del pais de origen, es necesario
gue ese pais concluya acuerdos bilaterales con los paises donde se utilicen las obras. A
mediados del siglo XIX, ciertas naciones Europeas concertaron acuerdos bilaterales de

esa indole, pero éstos no eran compatibles ni amplios.?®

Dada la necesidad de contar con un sistema uniforme de proteccién, se concerto el
primer acuerdo internacional de proteccion de los derechos de los autores que fue
adoptado el 9 de septiembre de 1886, en Berna, Suiza: el Convenio de Berna para la
proteccién de las obras literarias y artisticas. Los paises que adoptaron el Convenio
formaron la Union de Berna a fin de garantizar el reconocimiento y la proteccion de los

derechos de los autores en todos los paises miembros. EI Convenio de Berna esté

% Curso Académico Regional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos para Paises de América Latina. Julio 199. p. 2.
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administrado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en

Ginebra, Suiza.
A continuacién haré mencion de los articulos mas destacados de dicho convenio:

Articulo 1.- Los paises a los cuales se aplica el presente Convenio estan constituidos en
Union para la proteccion de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y

artisticas.
Articulo 2.- Obras Protegidas.

1) Los términos « obras literarias y artisticas » comprenden todas las producciones en el
campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresion,
tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramaticas o dramatico-musicales; las
obras coreograficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las
obras cinematogréficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento
anadlogo a la cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura,
grabado, litografia; las obras fotograficas a las cuales se asimilan las expresadas por
procedimiento analogo a la fotografia; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones,
mapas, planos, croquis y obras plasticas relativos a la geografia, a la topografia, a la

arquitectura o a las ciencias.

2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los paises de la Union la facultad
de establecer que las obras literarias y artisticas o algunos de sus géneros no estaran

protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.

3) Estaran protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de
la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demas

transformaciones de una obra literaria o artistica.
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4) Queda reservada a las legislaciones de los paises de la Union la facultad de
determinar la proteccion que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo,

administrativo o judicial, asi como a las traducciones oficiales de estos textos.

5) Las colecciones de obras literarias o artisticas tales como las enciclopedias y
antologias que, por la seleccion o disposicion de las materias, constituyan creaciones
intelectuales estaran protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores

sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.

6) Las obras antes mencionadas gozaran de proteccion en todos los paises de la Union.

Esta proteccion beneficiara al autor y a sus derechohabientes.

7) Queda reservada a las legislaciones de los paises de la Union la facultad de regular lo
concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, asi
como lo relativo a los requisitos de proteccion de estas obras, dibujos y modelos,
teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 7.4) del presente Convenio. Para las
obras protegidas unicamente como dibujos y modelos en el pais de origen no se puede
reclamar en otro pais de la Union mas que la proteccion especial concedida en este pais
a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal proteccién especial no se concede en este

pais, las obras seran protegidas como obras artisticas.

8) La proteccion del presente Convenio no se aplicara a las noticias del dia ni de los

sucesos que tengan el caracter de simples informaciones de prensa.

Articulo 3.- Criterios para la proteccion.

1) Estaran protegidos en virtud del presente Convenio:

a) los autores nacionales de alguno de los paises de la Unién, por sus obras, publicadas

0 Nno,
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b) los autores que no sean nacionales de alguno de los paises de la Union, por las obras
que hayan publicado por primera vez en alguno de estos paises 0, simultaneamente, en

un pais que no pertenezca a la Unién y en un pais de la Union.

2) Los autores no nacionales de alguno de los paises de la Unidn, pero que tengan su
residencia habitual en alguno de ellos estan asimilados a los nacionales de dicho pais en

lo que se refiere a la aplicacion del presente Convenio.

3) Se entiende por « obras publicadas », las que han sido editadas con el
consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricacion de los ejemplares,
siempre que la cantidad de éstos puesta a disposicion del publico satisfaga
razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la indole de la obra. No
constituyen publicacion la representacion de una obra dramética, dramatico-musical o
cinematografica, la ejecuciéon de una obra musical, la recitacion publica de una obra
literaria, la transmision o radiodifusion de las obras literarias o artisticas, la exposicion

de una obra de arte ni la construccion de una obra arquitectonica.

4) Sera considerada como publicada simultaneamente en varios paises toda obra
aparecida en dos o mas de ellos dentro de los treinta dias siguientes a su primera

publicacion.

Articulo 5.- Derechos garantizados.

1) Los autores gozaran, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del
presente Convenio, en los paises de la Union que no sean el pais de origen de la obra,
de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo
sucesivo a los nacionales, asi como de los derechos especialmente establecidos por el

presente Convenio.

2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estaran subordinados a ninguna
formalidad y ambos son independientes de la existencia de proteccion en el pais de

origen de la obra. Por lo demas, sin perjuicio de las estipulaciones del presente
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Convenio, la extension de la proteccién asi como los medios procesales acordados al
autor para la defensa de sus derechos se regiran exclusivamente por la legislacion del

pais en que se reclama la proteccion.

3) La proteccién en el pais de origen se regird por la legislacion nacional. Sin embargo,
aun cuando el autor no sea nacional del pais de origen de la obra protegida por el

presente Convenio, tendra en ese pais los mismos derechos que los autores nacionales.

4) Se considera pais de origen:

a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los paises de la Unién, este
pais; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultaneamente en varios
paises de la Unién que admitan términos de proteccion diferentes, aquél de entre ellos

gue conceda el término de proteccion mas corto;

b) para las obras publicadas simultaneamente en un pais que no pertenezca a la Unién

y en un pais de la Union, este ultimo pais;

c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un pais
gue no pertenezca a la Unidn, sin publicacion simultanea en un pais de la Union, el pais

de la Unién a que pertenezca el autor; sin embargo,

I) si se trata de obras cinematograficas cuyo productor tenga su sede o su residencia

habitual en un pais de la Union, éste seréa el pais de origen, y

i) si se trata de obras arquitectdnicas edificadas en un pais de la Union o de obras de
artes graficas y plasticas incorporadas a un inmueble sito en un pais de la Unién, éste

sera el pais de origen.

Articulo 6 bis.- Derechos morales.

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la

cesion de estos derechos, el autor conservara el derecho de reivindicar la paternidad de
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la obra y de oponerse a cualquier deformacion, mutilacion u otra modificacion de la
misma o0 a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor 0 a su

reputacion.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del parrafo 1) seran mantenidos después
de su muerte, por lo menos hasta la extincibn de sus derechos patrimoniales, y
ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislacién nacional del pais en
que se reclame la proteccion reconozca derechos. Sin embargo, los paises cuya
legislacion en vigor en el momento de la ratificacion de la presente Acta o de la
adhesion a la misma, no contenga disposiciones relativas a la proteccién después de la
muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del parrafo 1) anterior,
tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no seran

mantenidos después de la muerte del autor.

3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este articulo

estaran regidos por la legislacion del pais en el que se reclame la proteccion.

Articulo 8.- Derecho de traduccion.

Los autores de obras literarias y artisticas protegidas por el presente Convenio gozaran
del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traduccion de sus obras mientras duren

sus derechos sobre la obra original.

Articulo 9.- Derecho de reproduccion.

1) Los autores de obras literarias y artisticas protegidas por el presente Convenio
gozaran del derecho exclusivo de autorizar la reproduccion de sus obras por cualquier

procedimiento y bajo cualquier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Unién la facultad de permitir la

reproduccion de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa
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reproduccion no atente a la explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio

injustificado a los intereses legitimos del autor.

3) Toda grabacion sonora o visual serd considerada como una reproduccion en el

sentido del presente Convenio.

Articulo 15.- Derecho de hacer valer los derechos protegidos.

1) Para que los autores de las obras literarias y artisticas protegidas por el presente
Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en
consecuencia, ante los tribunales de los paises de la Unién para demandar a los
defraudadores, bastara que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma
usual. El presente parrafo se aplicara también cuando ese nhombre sea seudénimo que

por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.

2) Se presume productor de la obra cinematografica, salvo prueba en contrario, la

persona fisica o0 moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.

3) Para las obras anénimas y para las obras seuddnimas que no sean aquéllas de las
gue se ha hecho mencion en el parrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca
estampado en la obra sera considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante
del autor; con esta cualidad, estara legitimado para defender y hacer valer los derechos
de aquél. La disposicion del presente parrafo dejara de ser aplicable cuando el autor

haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal.

4)

a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor
pero por las que se pueda suponer que €l es nacional de un pais de la Union queda
reservada a la legislacién de ese pais la facultad de designar la autoridad competente
para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los

paises de la Union.
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b) Los paises de la Unién que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa
designacion, lo notificaran al Director General mediante una declaracion escrita en la
que se indicara toda la informacion relativa a la autoridad designada. El Director General

comunicara inmediatamente esta declaracion a todos los demas paises de la Union.

Como podemos observar, El Convenio se funda en tres principios basicos:

a) trato nacional- Las obras originarias de uno de los Estados contratantes deberan ser
objeto, en todos y cada uno de los demas Estados contratantes, de la misma proteccion
gue conceden a las obras de sus propios nacionales. No se puede por tanto discriminar
a los autores extranjeros sino que debe de darseles la misma proteccion que a los

nacionales.

b) proteccion automatica. La proteccion no debera estar subordinada al cumplimiento
de formalidad alguna. No se puede exigir el registro. En derecho de autor, los sistemas
de registro son a meros efectos probatorios pero no se puede exigir el registro pudiendo

probarse por otros medios la obra y su autoria.

c) principio de la “independencia” de la proteccion. La proteccion es independiente de la
existencia de proteccion en el pais de origen de la obra. Principio sometido a matices en

cuanto a la duracion de la proteccion.

El Convenio establece por otra parte unas condiciones minimas de proteccion que se
refieren a los tipos de obras protegidas, los derechos que han de protegerse, y a la
duracién de la proteccién. 2° En la actualidad son miembros del Convenio 167 Estados;

entre ellos México.

% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html
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1.11.B. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Unién de Paris para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de Paris,
fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o
disefios industriales, quedaran protegidos con un solo registro en su pais y en los
pertenecientes a la Unién. Entre estas naciones se pueden establecer vinculos, por estar

involucradas en la propiedad intelectual.

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial es el tratado
internacional bésico relativo exclusivamente al campo de la propiedad industrial. Su
contenido atafie especificamente a la propiedad industrial en su acepcion mas amplia,
abarcando las instituciones propias de las materias reguladas en cuestion de propiedad
industrial como son patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la
represion por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una proteccion

adecuada, facil de obtener y respetada.

Como tal, constituye un instrumento valioso que posibilita a todos estos paises el
adherirse voluntariamente a sus disposiciones, convirtiéndose en parte integral del
mismo, gozando en consecuencia de todos sus beneficios y, l6gicamente, aceptando sus
normas y demas regulaciones. Debido a su caracter de tratado multilateral, deja
abiertas sus puertas para toda posterior adhesion, contribuyendo en tal sentido a que
los paises del globo puedan incorporarse a la comunidad internacional de propiedad
industrial. EI Convenio facilita pues, toda ulterior insercion de los paises del mundo en la

economia mundial.

En cuanto al contenido del Convenio de Paris, es menester recalcar que dicho
documento ha sido elaborado con el objeto de establecer el marco legal basico aplicable

a la propiedad industrial a nivel mundial. Comprendido entonces como tratado regulador
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de la materia, y conformando el marco legal basico uniforme para su proteccion, sus
disposiciones definen las reglas generales que rigen el campo de propiedad industrial a
nivel internacional y las cuales al efecto, establecen los derechos y obligaciones de las

personas naturales o juridicas de los paises miembros.

Las disposiciones sustantivas de la convencion corresponden a tres categorias

principales: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

Principio del Trato Nacional. Una primera categoria de las disposiciones contenidas en el
documento, garantizan un derecho basico al trato nacional en cada uno de los paises
miembros. Este derecho al trato nacional contenido en los Articulos 2 y 3 del
instrumento, constituye uno de los elementos fundamentales del Convenio de Paris,
pues en virtud de €l cada pais parte en el Convenio debe otorgar a los nacionales de los
demas paises miembros la misma proteccion que otorga a sus propios nacionales. Los
ciudadanos de estados no contratantes también estaran protegidos por la convencion si
estan avecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en

alguno de los estados contratantes.

Articulo 2.- Trato nacional a los nacionales de los paises de la Union.

1) Los nacionales de cada uno de los paises de la Unidon gozaran en todos los demas
paises de la Union, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el
presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la misma proteccion que éstos y
el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando

cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condicion de domicilio o de establecimiento en el pais
donde la proteccidon se reclame podra ser exigida a los nacionales de los paises de la

Unién para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.
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3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislacion de cada uno de
los paises de la Union relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la
competencia, asi como a la eleccién de domicilio 0 a la constitucion de un mandatario,

gue sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Articulo 3.- Asimilacién de determinadas categorias de personas a los nacionales de los

paises de la Union.

Quedan asimilados a los nacionales de los paises de la Union aquellos nacionales de
paises que no forman parte de la Unibn que estén domiciliados o tengan
establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno

de los paises de la Unién.*’

Derecho de Prioridad. La segunda categoria establece otro derecho basico identificado
como derecho de prioridad en el caso de patentes (y modelos practicos, si los hay),
marcas y disefios industriales, cuyas disposiciones estan contenidas en el Articulo 4 del
Convenio. Este derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentacion de
una solicitud de un derecho de propiedad industrial en uno de los paises miembros, el
mismo solicitante — 0 en su defecto sus causahabientes — puede, dentro de determinado
plazo, solicitar la proteccion en cualquiera de los otros estados contratantes, dentro de
un determinado plazo; entonces, esas Ultimas solicitudes serdn consideradas como Ssi

hubieran sido presentadas el mismo dia que la primera solicitud.
Articulo 4.

A. a |. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas,

certificados de inventor: derecho de prioridad G. Patentes: division de la solicitud

A.

27 Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial.
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1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion, de
modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica 0 de comercio,
en alguno de los paises de la Union o su causahabiente, gozara, para efectuar el
depdsito en los otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados méas

adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depdésito que tenga valor de
depdsito nacional regular, en virtud de la legislacion nacional de cada pais de la Union o

de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la Unién.

3) Por depdsito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente para
determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que se trate,

cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

En consecuencia, el deposito efectuado posteriormente en alguno de los demas paises
de la Unidn, antes de la expiracion de estos plazos, no podra ser invalidado por hechos
ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depdsito, por la publicacion de la
invencion o su explotacién, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del
modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podran dar lugar a ningun
derecho de terceros ni a ninguna posesion personal. Los derechos adquiridos por
terceros antes del dia de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad

guedan reservados a lo que disponga la legislacion interior de cada pais de la Unién.
C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las patentes
de invencién y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos

industriales y para las marcas de fabrica o de comercio.
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2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depoésito de la primera

solicitud; el dia del depdsito no esta comprendido en el plazo.

3) Si el ultimo dia del plazo es un dia legalmente feriado o un dia en el que la oficina no
se abre para recibir el depdsito de las solicitudes en el pais donde la proteccién se

reclama, el plazo ser& prorrogado hasta el primer dia laborable que siga.

4) Debera ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depésito sera el punto
de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que
una primera solicitud anterior en el sentido del parrafo 2) arriba mencionado,
depositada en el mismo pais de la Union, con la condicion de que esta solicitud anterior,
en la fecha del depdsito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o
rehusada, sin haber estado sometida a inspeccion publica y sin dejar derechos
subsistentes, y que todavia no haya servido de base para la reivindicacion del derecho
de prioridad. La solicitud anterior no podrd nunca mas servir de base para la

reivindicacion del derecho de prioridad.

D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depdsito anterior estara obligado a
indicar en una declaracion la fecha y el pais de este depdsito. Cada pais determinara el

plazo maximo en que debera ser efectuada esta declaracion.

2) Estas indicaciones seran mencionadas en las publicaciones que procedan de la

Administracidbn competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los paises de la Union podran exigir de quien haga una declaracion de prioridad la
presentacion de una copia de la solicitud (descripcion, dibujos, etc.) depositada
anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administracion que hubiera
recibido dicha solicitud, quedara dispensada de toda legalizacién y en todo caso podra
ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses

contados a partir de la fecha del depdsito de la solicitud posterior. Se podra exigir que
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vaya acompafada de un certificado de la fecha del depésito expedido por dicha

Administracién y de una traduccion.

4) No se podran exigir otras formalidades para la declaracion de prioridad en el
momento del depdsito de la solicitud. Cada pais de la Unién determinara las
consecuencias de la omision de las formalidades previstas por el presente articulo, sin

gue estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podran ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depdsito anterior estard obligado a indicar el
namero de este deposito; esta indicacion sera publicada en las condiciones previstas por

el parrafo 2) arriba indicado.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pais en virtud de
un derecho de prioridad basado sobre el depésito de un modelo de utilidad, el plazo de

prioridad sera el fijado para los dibujos 0 modelos industriales.

2) Ademas, esta permitido depositar en un pais un modelo de utilidad en virtud de un

derecho de prioridad basado sobre el depdsito de una solicitud de patente y viceversa.

Ningun pais de la Union podra rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el
motivo de que el depositante reivindica prioridades multiples, aun cuando éstas
procedan de paises diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o
varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la
solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condicién, en los dos casos,

de que haya unidad de invencion, segun la ley del pais.
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En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya
prioridad es reivindicada, el depdsito de la solicitud posterior da origen a un derecho de

prioridad en las condiciones normales.
G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podra
dividir la solicitud en cierto numero de solicitudes divisionales, conservando como fecha
de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del

derecho de prioridad.

2) También podra el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente,
conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a
ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada pais de la Union tendra la

facultad de determinar las condiciones en las cuales esta division sera autorizada.

La prioridad no podra ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la
invencion para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones
formuladas en la solicitud presentada en el pais de origen, siempre que el conjunto de
los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados

elementos.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un pais en el que los
solicitantes tengan derecho a solicitar, a su eleccion, una patente o un certificado de
inventor, daran origen al derecho de prioridad instituido por el presente articulo en las
mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de

invencion.

Pagina | 74



2) En un pais donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su eleccion, una
patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozara,
conforme a las disposiciones del presente articulo aplicables a las solicitudes de
patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depdsito de una solicitud de patente

invencion, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.?®

Reglas Generales. Una tercera y no menos importante categoria, abarca toda la serie de
disposiciones que definen las reglas generales que tienen por objeto establecer los
derechos, asi como también las obligaciones, de los nacionales de cada uno de los
paises miembros, a la vez que obligan o autorizan a los paises mismos a dictar leyes

propias que no contravengan dichas reglas.

El Convenio de Paris consta de 46 disposiciones contempladas en 30 articulos. En las
primeras 27, numeradas del 1 al 11, se contienen disposiciones de derecho sustantivo,
en las cuales primordialmente se hace referencia a los derechos béasicos de trato
nacional y de prioridad, ya mencionados. Se suman a €éstos, normas comunes en
materia de propiedad industrial, en las cuales se establecen las reglas basicas
constitutivas de una plataforma legal minima acerca de la proteccion de la propiedad

industrial.

A partir del articulo doce, en los articulos restantes, se establecen disposiciones de tipo
administrativo, entre las cuales se regulan especificamente las funciones particulares de
los 6rganos internos de la Union, la participacion de los Estados en la Union de Paris, las
relaciones entre los estados miembros, asi como las reglas aplicables a los tramites de

adhesién del Convenio.

En la actualidad son partes contratantes del Convenio de Paris 175 Estados; entre ellos

México.?®

28 Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.
2 http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2

Pagina | 75



1.11.C. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS), es el Anexo 1C del
Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994, e incorporé por primera vez
normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En él se
establece una serie de principios béasicos sobre la propiedad intelectual tendientes a

armonizar estos sistemas entre los paises firmantes y en relacion al comercio mundial.

Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez mas importante del
comercio. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de
alta tecnologia reside en la cantidad de invencion, innovacion, investigacion, disefio y
pruebas que requieren. Las peliculas, las grabaciones musicales, los libros, los
programas de ordenador y los servicios en linea se compran y venden por la informacion
y la creatividad que contienen, no por los materiales de plastico, metal o papel utilizados
en su elaboracion. Muchos productos que solian ser objeto de comercio como productos
de baja tecnologia contienen actualmente una mayor proporcion de invencion y disefio

en su valor.

Se puede otorgar a los creadores el derecho de impedir que otros utilicen sus
invenciones, disefios o demas creaciones y de valerse de ese derecho para negociar la
percepcion de un pago por permitir esa utilizacion. Los gobiernos y los parlamentos han
conferido a los creadores esos derechos de propiedad intelectual como incentivo para

generar ideas que beneficien a la sociedad en su conjunto.

El grado de proteccién y observancia de esos derechos variaba considerablemente en
los distintos paises del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo
mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de

tensiones en las relaciones econdmicas internacionales. Asi pues, se considerd que la
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manera de que hubiera méas orden y previsibilidad y se pudieran resolver mas
sistematicamente las diferencias era establecer nuevas normas comerciales

internacionalmente convenidas en la esfera de los derechos de propiedad intelectual.*

El Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC constituye un intento de reducir las diferencias
en la manera de proteger esos derechos en los distintos paises del mundo y de
someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles minimos de
proteccion que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demas
Miembros de la OMC. Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo
plazo y los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a
largo plazo para la sociedad se producen cuando la proteccion de la propiedad
intelectual fomenta la creacion y la invencion, especialmente cuando expira el periodo
de proteccion y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio publico. Los
gobiernos estan autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan producirse
mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer frente a los problemas relativos a la
salud publica. Y actualmente, cuando surgen diferencias comerciales con respecto a
derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solucion de diferencias
de la OMC.

El Acuerdo sobre los ADPIC, que entré en vigor el 1° de enero de 1995, es hasta la
fecha el acuerdo multilateral mas completo sobre propiedad intelectual. Las esferas de
la propiedad intelectual que abarca son: derecho de autor y derechos conexos (los
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion); marcas incluye marcas de servicios; indicaciones geogréficas incluye
indicaciones de origen; dibujos y modelos industriales; patentes incluye la preservacion
de los vegetales; esquemas de trazado; y informacion no divulgada incluye secretos

comerciales y datos de pruebas.

Los tres principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

%0 Organizacién Mundial del Comercio. Propiedad Intelectual; proteccion y observancia. Textos juridicos. 2010.
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e Normas. Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad
intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, éste establece las normas
minimas de proteccion que ha de prever cada Miembro. Se define cada uno de los
principales elementos de la proteccion: la materia que ha de protegerse, los
derechos que han de conferirse y las excepciones permisibles a esos derechos, y la
duracion minima de la proteccion. El Acuerdo establece esas normas exigiendo, en
primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los
principales convenios de la OMPI: el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (el Convenio de Paris) y el Convenio de Berna para la
Proteccibn de las Obras Literarias y Artisticas (el Convenio de Berna) en sus
versiones mas recientes. Con excepcion de las disposiciones del Convenio de Berna
sobre los derechos morales, todas las principales disposiciones sustantivas de esos
Convenios se incorporan por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC y se convierten
asi en obligaciones para los paises Miembros de dicho Acuerdo. Las disposiciones
pertinentes figuran en el parrafo 1 del articulo 2 y en el parrafo 1 del articulo 9 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que se refieren, respectivamente, al Convenio de Paris y
al Convenio de Berna. En segundo lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC afiade un
namero sustancial de obligaciones en aspectos que los convenios antes existentes
no tratan o tratan de modo que se considero insuficiente. Asi pues, a veces se llama

al Acuerdo sobre los ADPIC el Acuerdo de Berna y de Paris ampliado.

Articulo 2. Convenios sobre propiedad intelectual.

1. En lo que respecta a las Partes II, Il y IV del presente Acuerdo, los Miembros

cumpliran los articulos 1 a 12 y el articulo 19 del Convenio de Paris (1967).

2. Ninguna disposicion de las Partes | a IV del presente Acuerdo ird en detrimento de

las obligaciones que los Miembros puedan tener entre si en virtud del Convenio de Paris,

Pagina | 78



el Convenio de Berna, la Convencion de Roma y el Tratado sobre la Propiedad

Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.**

e Observancia. ElI segundo principal conjunto de disposiciones se refiere a los
procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos
de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales
aplicables a todos los procedimientos de observancia de los DPIl. Ademas, contiene
disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas
provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y
procedimientos penales, en las que se especifican con cierto detalle los
procedimientos y recursos que deben existir para que los titulares de DPI puedan

efectivamente hacer valer sus derechos.

o Solucion de diferencias. En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Miembros de la
OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC

guedan sujetas al procedimiento de solucién de diferencias de la OMC.

Por otra parte, en el Acuerdo se recogen determinados principios fundamentales -por
ejemplo, los de trato nacional y trato de la nacibn mas favorecida- y algunas normas
generales encaminadas a evitar que las dificultades de procedimiento para adquirir o
mantener los DPl anulen las ventajas sustantivas resultantes del Acuerdo. Las
obligaciones dimanantes del Acuerdo se aplican igualmente a todos los paises
Miembros, pero los paises en desarrollo disponen de un plazo mas largo para su

aplicacion.

Al igual que los anteriores principales convenios sobre propiedad intelectual, la
obligacion fundamental de cada pais Miembro es conceder a las personas de los demas
Miembros, respecto de la proteccién de la propiedad intelectual, el trato previsto en el
Acuerdo. En el parrafo 3 del articulo 1 se define quiénes son esas personas. Se les da el

nombre de "nacionales”, pero incluyen personas fisicas o juridicas que tienen una

31 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio, firmado en
Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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relacion estrecha con otros Miembros sin que hayan de ser necesariamente nacionales
de éstos. Los criterios para determinar qué personas deben beneficiarse del trato
previsto en el Acuerdo son los establecidos a tales efectos en los anteriores principales
convenios sobre propiedad intelectual de la OMPI, aplicables a todos los Miembros de la
OMC, sean o0 no parte en esos convenios. Tales Convenios son los siguientes: el
Convenio de Paris, el Convenio de Berna, la Convencion Internacional sobre la
Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas
y los Organismos de Radiodifusion (la Convencién de Roma) y el Tratado sobre la

Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (el Tratado IPIC).

En los articulos 3, 4 y 5 se recogen las normas fundamentales sobre la concesion a los
extranjeros de trato nacional y trato de la nacion mas favorecida, que son comunes a
todas las categorias de propiedad intelectual abarcadas por el Acuerdo. Estas
obligaciones comprenden no solo las normas sustantivas de proteccion, sino también
cuestiones que afectan a la existencia, adquisiciobn, alcance, mantenimiento y
observancia de los derechos de propiedad intelectual y cuestiones que se refieren al
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de los que trata expresamente el
Acuerdo. La clausula sobre trato nacional prohibe la discriminacién entre los nacionales
de un determinado Miembro y los nacionales de los demas Miembros y la clausula sobre
trato de la nacidbn mas favorecida prohibe la discriminacion entre los nacionales de los
demas Miembros. Con respecto a la obligacion de concesion de trato nacional, el
Acuerdo sobre los ADPIC autoriza también las excepciones permitidas en virtud de los

anteriores Convenios de la OMPI sobre propiedad intelectual.

Articulo 3. Trato nacional.

1. Cada Miembro concedera a los nacionales de los demas Miembros un trato no menos
favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la proteccion de la
propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el
Convenio de Paris (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convencion de Roma o el

Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que
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concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusion, esta obligacion sélo se aplica a los derechos previstos en el
presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el
articulo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el parrafo 1 b) del articulo 16 de la
Convencién de Roma lo notificara segun lo previsto en esas disposiciones al Consejo de
los ADPIC.

2. Los Miembros podran recurrir a las excepciones permitidas en el parrafo 1 en relacion
con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designacion de un
domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdiccién de un Miembro,
solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de
leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente
Acuerdo, y cuando tales practicas no se apliqguen de manera que constituya una

restriccion encubierta del comercio.

Articulo 4. Trato de la nacidon mas favorecida

Con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgara
inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los deméas Miembros.
Quedan exentos de esta obligacion toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad

concedidos por un Miembro que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia
de la ley de caracter general y no limitados especificamente a la proteccion de la

propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna
(1971) o de la Convencion de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en

funcién del trato nacional sino del trato dado en otro pais;
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c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusion, que no estén previstos en el presente

Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la proteccién de la propiedad
intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC, a condicién de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no
constituyan una discriminacion arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros

Miembros.
Articulo 5. Acuerdos multilaterales sobre adquisicién y mantenimiento de la proteccion.

Las obligaciones derivadas de los articulos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para
la adquisicion y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en

acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.3?

Los objetivos generales del Acuerdo sobre los ADPIC figuran en el preambulo del
Acuerdo, y son, entre otros, reducir las distorsiones del comercio internacional y los
obstaculos a ese comercio, fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los derechos
de propiedad intelectual y asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a
hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al comercio
legitimo. Estos objetivos deben leerse conjuntamente con el articulo 7, titulado
"Objetivos”, en el que se dice que la proteccion y la observancia de los derechos de
propiedad intelectual deberan contribuir a la promocion de la innovacion tecnologica y a
la transferencia y difusién de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y
de los usuarios de conocimientos tecnolégicos y de modo que favorezcan el bienestar
social y econémico y el equilibrio de derechos y obligaciones. En el articulo 8, titulado

"Principios”, se reconoce el derecho de los Miembros a adoptar medidas por motivos de

32 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio, firmado en
Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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salud publica y otras razones de interés publico y a prevenir el abuso de los derechos de
propiedad intelectual, a condicion de que tales medidas sean compatibles con las

disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
Articulo 7. Objetivos

La protecciobn y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberan
contribuir a la promocién de la innovacion tecnoldgica y a la transferencia y difusion de
la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnoldgicos y de modo que favorezcan el bienestar social y econémico y

el equilibrio de derechos y obligaciones.
Articulo 8. Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podran adoptar las
medidas necesarias para proteger la salud publica y la nutricién de la poblacion, o para
promover el interés publico en sectores de importancia vital para su desarrollo
socioeconomico y tecnologico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo

dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podra ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad
intelectual por sus titulares o el recurso a practicas que limiten de manera injustificable

el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnologia.*®

El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas minimas, que permite a los
Miembros prestar una proteccion mas amplia a la propiedad intelectual si asi lo desean.
Se les deja libertad para determinar el método apropiado de aplicacion de las

disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos juridicos.

%% Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio, firmado en
Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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I.11.D. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT).

El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes es un acuerdo de cooperacion
internacional en materia de patentes destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de
la cooperacion la presentacion de solicitudes de patente, la blsqueda y el examen, asi
como la divulgacion de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. El
Tratado no dispone la concesidn de “patentes internacionales”: la tarea y la
responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las
oficinas de patentes de los paises donde se solicita la proteccion o de las oficinas que
actian en nombre de esos paises (las oficinas designadas). EI PCT no entra en
competencia con el convenio de Paris, sino que lo completa. En realidad, se trata de un
acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de Paris y que solo esta abierto a
los Estados que ya son parte en ese Convenio. EI PCT es un tratado internacional
administrado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito

actualmente por 148 Estados miembros.

El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer méas eficaz y mas econémico -
desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas
encargadas de administrarlo- el procedimiento a seguir para solicitar la proteccion de

una patente de invencién cuando se quiere obtener esa proteccion en varios paises.

e Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la “Oficina
Receptora”) de presentacidon de una solicitud Unica (la “solicitud internacional”),
redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los paises parte

del Tratado que el solicitante designe en su solicitud.

e Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de

patentes, la oficina receptora.
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e Somete cada solicitud internacional a una busqueda internacional que conduce al
establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes del estado de la
técnica (esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a invenciones
anteriores), los que tal vez habra que tener en cuenta para determinar si la invencién es
patentable; este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las

demas partes interesadas.

» Dispone la publicacién internacional centralizada de las solicitudes internacionales y de
los informes de busqueda internacional asi como su comunicacion a las Oficinas

designadas; y

e Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar internacional, que
proporciona un informe a las oficinas que habran de determinar si conviene o no
conceder una patente, asi como al solicitante, emitiendo una opinidén sobre la cuestion
de si la invencibn cuya proteccion se reivindica responde a ciertos criterios

internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito en el parrafo precedente se denomina usualmente la “fase

|II

internacional” del procedimiento PCT, mientras que se habla de “fase nacional” para
describir la parte final del procedimiento de concesion de patentes, que, tal como se
indicd, es tarea de las oficinas designadas, es decir, las oficinas nacionales (en la

|Il

terminologia del PCT, se habla de Oficinas “nacionales”, fase “nacional” y tasas
“nacionales”, incluso en el caso de una oficina regional de patentes), de los Estados

designados en la solicitud internacional, o que acttien en su nombre.?*

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las oficinas de
patentes de los Estados contratantes sélo concedan patentes solidas, facilitar y acelerar
el acceso de las industrias y de los demas sectores interesados a la informacién técnica
relacionada con las invenciones, y ayudar a los paises en desarrollo a acceder a la

tecnologia.

34 Guia del usuario de Centro de Informacién Tecnol6gica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Abril 2012.
p. 5.
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A partir de la fecha de presentacion internacional, una solicitud internacional produce
los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el
solicitante haya designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de
patente europea si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado
designado parte en el Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para

una patente OAPI si el solicitante asi lo desea).

Con el PCT, la concesion de las patentes sigue siendo competencia de cada una de las

Oficinas Nacionales de Patentes.

1.11.E. SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas contempla un dnico
procedimiento para el registro de una marca en varios paises. Se rige por dos tratados,
el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, y de su administracion se encarga la

Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra (Suiza).

El Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en
varios paises (Miembros de la Unién de Madrid) mediante la presentacion de una
solicitud Unica directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional. El
registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una solicitud de
registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los paises designados por
el solicitante. Si la oficina de marcas de un pais designado no deniega la proteccion en
un plazo determinado, la marca goza de la misma proteccidbn que si hubiera sido
registrada por esa oficina. El Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la
gestion posterior de la marca, ya que con un solo trdmite administrativo se pueden
inscribir cambios ulteriores o renovar el registro. También facilita la designacion

posterior de otros paises.
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Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial puede pasar a ser parte en el Arreglo o en el Protocolo, o en
ambos. Ademas, las organizaciones intergubernamentales pueden ser parte en el
Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplen las condiciones siguientes: al
menos uno de los Estados miembros de la organizacion es parte en el Convenio de Paris
y la organizacion mantiene una oficina regional para el registro de marcas con efecto en

el territorio de la organizacion.

El sistema tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtencién de proteccién
para las marcas (marcas de productos y marcas de servicios). La inscripcion de una
marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el
solicitante los efectos descritos mas adelante. Con posterioridad, se pueden designar
otras Partes Contratantes. En segundo lugar, dado que un registro internacional
equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestion posterior de esa proteccion
resulta mucho mas facil. Asi sélo es necesario renovar un registro, y los cambios, por
ejemplo los relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la
introduccion de limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la
Oficina Internacional mediante un Unico y sencillo trdmite administrativo. Por otra parte,
el sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se
desea, solo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o s6lo respecto
de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios

s6lo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.®

S6lo pueden presentar solicitudes de registro internacional (“solicitudes internacionales”)
las personas fisicas o juridicas que posean un establecimiento industrial o comercial real
y efectivo o tengan su domicilio o la nacionalidad de un pais que sea parte en el Arreglo
o Protocolo de Madrid, o que tengan dichos establecimiento o domicilio en el territorio
de una organizacion intergubernamental que sea parte en el Protocolo o tengan la

nacionalidad de un Estado miembro de tal organizacion.

%5 publicacién OMPI no. 418(S). Sistema de Madrid. 2010. p.5.
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El sistema de registro internacional de Madrid no puede ser utilizado por personas
fisicas o juridicas que no tengan el punto de conexion necesario (establecimiento,
domicilio o nacionalidad) con un miembro de la Unién de Madrid, ni puede usarse para

proteger una marca fuera de la Unién de Madrid.

A partir de la fecha del registro internacional (o, en el caso de una Parte Contratante
designada posteriormente, a partir de la fecha de esa designacion), la proteccion de la
marca en cada una de las Partes Contratantes designadas es la misma que si la marca
hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente en la Oficina
de esa Parte Contratante. Si no se notifica denegacion provisional alguna a la Oficina
Internacional dentro del plazo pertinente, o si dicha denegacién es posteriormente
retirada, la proteccion de la marca en cada Parte Contratante designada es la misma

gue si la hubiese registrado la Oficina de esa Parte Contratante.

En consecuencia, un registro internacional equivale a un conjunto de registros
nacionales. Aunque se trata de un registro unico, la proteccion puede ser denegada por
algunas de las Partes Contratantes designadas o puede ser objeto de limitacion o
renuncia solo respecto de alguna de las Partes Contratantes designadas. Del mismo
modo, un registro internacional puede transferirse a un nuevo titular sélo con respecto a
algunas de las Partes Contratantes designadas. Asimismo, un registro internacional
puede ser invalidado (por ejemplo, por falta de uso) con respecto a una o mas de las
Partes Contratantes designadas. Por otra parte, cualquier accion por infraccién de un
registro internacional debe emprenderse por separado en cada una de las Partes

Contratantes de que se trate.

El procedimiento de una solicitud de marca via el sistema de Madrid, la analizaremos

detenidamente en el capitulo respectivo.
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CAPITULO 2. SISTEMA DE OPOSICION.

En este capitulo, abordaremos algunos aspectos generales del sistema de oposicion,

tanto de patentes, como de marcas.

2.1. ¢QUE ES EL SISTEMA DE OPOSICION?

Oposicion (del latin oppositio) es la accion o efecto de oponerse. Posicion de una cosa
enfrente de otra. Contraste entre dos cosas contrarias.* Proponer una razén contra lo
gue otra persona dice, poner algo contra otra cosa para impedir su efecto, colocar algo

enfrente de otra cosa, contradecir un designio.

Hablando estrictamente de la propiedad intelectual, los procedimientos de oposicion
ofrecen a terceros la posibilidad de impugnar la concesién de una patente o una marca,
en el plazo que establezca la legislacion aplicable. EI oponente debe alegar al menos
uno de los motivos de oposicion que estipula la legislacion aplicable. Los procedimientos
de oposicion guardan estrecha relacion con los procedimientos de concesion de patentes

y marcas.*’

Muchos paises incluyen procedimientos de oposicion en sus sistemas de patentes y
marcas. Los procedimientos de oposicion ofrecen a terceros la posibilidad de impugnar
la concesién de una patente o una marca en el plazo que establezca la legislacion
aplicable. El oponente debe alegar al menos uno de los motivos de oposicidn que

estipula la legislacion aplicable.

* A Roberts, Edward. DICCIONARIO ETIMOLOGICO INDOEUROPEO DE LA LENGUA ESPANOLA. Alianza Editorial.
2010. P 318.

37 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de patentes.
Decimoséptima edicion. 2011. p. 4
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Los procedimientos de oposicion guardan estrecha relacion con los procedimientos de
concesion de patentes y marcas. El procedimiento de oposicién puede incoarse antes de
gue se conceda una patente o una marca (oposicién anterior a la concesién) o después
de haber sido concedida (oposicion posterior a la concesion). Uno de los objetivos
principales del procedimiento de oposicién es ofrecer un mecanismo sencillo, rapido y
barato que asegure la calidad y la validez de las patentes y marcas al posibilitarla pronta

rectificacion de patentes y marcas que se hayan concedido errébneamente.

En general, los procedimientos de oposicién tienen lugar en las oficinas de patentes y
marcas, y no en los tribunales. En algunas oficinas de patentes y marcas se celebran

ante un érgano especial encargado de dirimirlos.

Con frecuencia el procedimiento de oposicion anterior a la concesion de una patente o
marca, se inicia una vez que se ha completado favorablemente el examen de la

solicitud.

La Oficina publica su intencién de conceder la patente o marca y establece un plazo
para iniciar un proceso de oposicion. ElI oponente debera alegarlos motivos de la
oposicion y presentar pruebas. Si durante dicho plazo no se entabla procedimiento de
oposicidon alguno se concederd la patente o la marca segun sea el caso. Si se entabla un
procedimiento de oposicion, se notificara de ello al solicitante informandole asimismo de
los motivos de la oposicion y de las pruebas presentadas. El solicitante tendra la
oportunidad de cumplirlos requisitos establecidos por la legislacién aplicable y formular
observaciones en el plazo fijado. De conformidad con la legislacion, el oponente podra
responder a las observaciones del solicitante. A partir de las alegaciones presentadas
por el oponente y el solicitante, un examinador u otra persona facultada para dirimir
procedimientos de oposicién en el marco de la legislacion aplicable decidira si debe o no

concederse la patente o la marca.

Los procedimientos de oposicién posteriores a la concesion, son los que se interponen

cuando la patente o la marca, ya ha sido concedida. Una vez que se publica la
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concesion, puede incoarse un procedimiento de oposicion y presentarse pruebas en el
plazo previsto en la legislacién aplicable. Al igual que en el caso de la oposicion anterior
a la concesion, se notificard de ello al titular de la patente o la marca y se le dara la
oportunidad de cumplirlos requisitos establecidos por la legislacion aplicable y de
formular observaciones en un determinado plazo. Con arreglo a dicha legislacion, el
oponente tendra la posibilidad de responder a las observaciones del titular. Y a partir de
las alegaciones que hayan presentado el oponente y el solicitante, la persona facultada
para dirimirlos procedimientos de oposicion en el marco de la legislacién aplicable

decidira si se mantiene o se revoca la patente o marca de que se trate.®

Ademas de los procedimientos de oposicion, o en lugar de ellos, los sistemas nacionales
de marcas o patentes, pueden ofrecer a las terceras partes la oportunidad de oponerse
al registro o concesion de una marca o patente a traves de procedimientos de anulacion
o invalidacion. Estos procedimientos se realizan una vez que la marca o patente ha sido
concedida. Pueden realizarse en una oficina de marcas o patentes, o ante un tribunal, y

permiten alegar motivos absolutos de denegacion y motivos relativos de denegacion.

En los sistemas de marcas y patentes que no prevén procedimientos de oposicion, los
procedimientos de anulacion o invalidacion ofrecen la posibilidad de oponerse al registro
0 concesion. En los sistemas que ofrecen tanto procedimientos de oposicion como de
anulacion o invalidacién, pueden encontrarse similitudes entre ambos tipos de
procedimientos en lo que respecta a los motivos permisibles de oposicion y formas de
presentar las pruebas. Sin embargo, estos procedimientos pueden tener objetivos
diferentes. La oposicion puede ser un procedimiento relativamente rapido y somero a
fin de solucionar muchos casos estandar a través de fallos rapidos. Por consiguiente,
los motivos de oposicion y las formas de presentar los argumentos y las pruebas pueden
ser limitados. Los procedimientos de anulacion o invalidacion, por el contrario, pueden

ser mas globales ya que incluyen mas motivos de oposicion y mas formas de prueba.

3 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de patentes.
Decimoséptima edicion. 2011. p. 5
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2.11. PROS Y CONTRAS DEL SISTEMA DE OPOSICION.

El procedimiento de oposicion presenta varias ventajas en comparacion con un proceso

de examen ante un tribunal, las cuales pueden ser:

1) El procedimiento de oposicion, que es un proceso administrativo, es generalmente

mas simple, rapido y barato.

2) Cualquier persona puede incoar un procedimiento de oposicion (o cualquier tercero)
mientras que los procedimientos de revocacion de patentes y marcas, en algunos
paises, soOlo pueden ser interpuestos por las partes que cumplan determinadas
condiciones, por ejemplo, una parte que sea parte interesada o a la que afecte
negativamente la decisibn que se recurre. Asi, en el procedimiento de oposicion se

tiene en cuenta el conocimiento mas amplio de la sociedad en general.

3) En los 6rganos que dirimen los procedimientos de oposicion, la decision esta en
manos de examinadores o de otros funcionarios con conocimientos técnicos; los jueces,

por el contrario, no tienen por qué estar familiarizados.

Mientras que como desventajas, podemos encontrar por ejemplo, que el procedimiento
de oposicion acarrea un costo y no siempre esté libre de criticas. En primer lugar, para
gue el procedimiento de oposicidn resulte eficaz, la administracion (la oficina de
patentes y/o marcas)) necesita contar con los recursos adecuados, como examinadores

cualificados técnicamente con competencias para revisar la decision inicial.

El principal problema que plantea la elaboracion de un procedimiento de oposicion es,
no obstante, el posible retraso que puede acarrear en el proceso completo de concesiéon
de una patente o el registro de una marca. Cuando se emprenden varios procedimientos

de oposicion basados en diferentes elementos o motivos, el solicitante (o el titular)

Pagina | 92



contestard a cada oponente y defendera su invencibn o su marca. Puesto que
cualquiera puede incoar un procedimiento de oposicidn, en los casos complejos podrian

incoarse muchos de estos procedimientos.

Por una parte, el procedimiento de oposicién anterior a la concesién de una patente o
una marca, fomenta la seguridad juridica, al posibilitar el examen por terceros de la
patentabilidad de una invencién o la registrabilidad de una marca antes de que se
concedan. Es decir que dicho procedimiento aumenta la validez de las patentes o
marcas concedidas. Por otra parte, mientras esta en curso el procedimiento de oposicién
anterior a la concesion, no se tramitan las demas solicitudes que todavia han de
examinarse en la oficina, respecto de las cuales no se iniciaran procedimientos de
oposicion. En la practica solo se interponen procedimientos de este tipo con respecto a
muy pocas solicitudes. Lo que acarrea en consecuencia retrasos en la concesion de
patentes y marcas. Si bien el procedimiento de oposicion posterior a la concesion no
abarca el periodo comprendido entre la presentacion de la solicitud y la concesion de la
patente, en el tiempo en que se resuelve el procedimiento, la observancia de la patente

concedida es incierta (especificamente en el caso de la patente).

En resumen, las personas encargadas de adoptar politicas deben tener en cuenta dos
elementos: por una parte, un proceso de examen adicional puede tener un efecto
positivo en el fomento de la innovacion, al aumentar la calidad y la validez de las
patentes concedidas. Por otra parte, dicho proceso adicional puede tener un efecto
negativo en el fomento de la innovacion, al retrasar los trdmites de concesion de

patentes
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2.111. APLICACION DEL SISTEMA DE OPOSICION.

Ahora bien, es importante conocer, de manera general, como se aplica el sistema de
oposicion, aunque por supuesto, va a tener diversas variantes si se trata de una marca,
0 una patente, y por supuesto dependerd también de la legislacion de cada Pais, sin
embargo, existen diversas generalidades aplicables a los procedimientos de oposicién en

general:
a) Publicacion.

En casi todos los sistemas de marcas y patentes que disponen de procedimientos de
oposicidn, la publicacion de la patente o la marca, constituye el punto de partida de los
procedimientos de oposicion. La publicacion ofrece a las terceras partes la oportunidad
de tomar nota del proceso de concesion o registro y poder alegar algun motivo de

oposicién.*®

En la mayor parte de los sistemas de oposicion, la publicacion se realiza en el diario
oficial, el boletin oficial de propiedad intelectual, gaceta u otra publicacion oficial. La
publicacion en papel puede complementarse con la publicacion en el sitio Web de la
oficina de propiedad intelectual. Algunos sistemas de marcas y patentes solo
contemplan la publicacion en Internet. En la mayor parte de los sistemas de marcas y

patentes la frecuencia de publicacién es semanal o0 mensual.
b) Derecho a presentar una oposicion

En varios sistemas de marcas y patentes en el mundo, toda persona puede presentar
una oposicion. Frecuentemente, la demostracién de un interés legitimo es un requisito
previo para tener derecho a presentar una oposicion. Las autoridades competentes,

tales como los 6rganos y autoridades gubernamentales interesadas pueden estar

% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de marcas, disefios
industriales e indicaciones geograficas. Procedimientos de oposicion en materia de marcas.Decimosexta sesion. 2006
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incluidas en el grupo de los que tienen derecho. Algunos sistemas nacionales
especifican que los titulares de derechos anteriores, o las personas cuyos intereses
puedan verse perjudicados por el registro de la marca propuesta o la concesion de la

patente, tienen derecho a presentar una oposicion.
¢) Plazo fijado para la presentacion de oposiciones

En los sistemas de marcas y patentes, que establecen la oposicion antes del registro o
concesion, la fecha en la que se publica la solicitud de registro habitualmente es la fecha
de inicio del plazo fijado para la presentacién de oposiciones. En los sistemas de
oposicion después del registro, en general, el periodo de oposicion se inicia en la fecha

en la que se publica el registro.

En general el periodo de oposicibn es de dos o tres meses. En algunas leyes se
establece un periodo més corto de 30 dias o periodos mas largos de hasta seis meses.
Con frecuencia, resulta posible ampliar el periodo inicial de oposicion. La ampliacion a
menudo depende de presentar pruebas de una causa razonable o motivos legitimos

para pedirla.

A este respecto también encontramos una distincidn entre motivos absolutos y relativos
de denegacion (y, por lo tanto, de oposicion) es de aceptacion generalizada, no todos
los sistemas siguen necesariamente esa categorizacion y también pueden plantearse
oposiciones por cualquier motivo previsto en la legislacion. Sin embargo, la distincion
parece ser importante para las oficinas que han limitado el tipo de motivos que pueden

plantearse durante el examen, en la oposicién o al presentar observaciones.*°
d) Argumentos y pruebas

La presentacion de argumentos y pruebas en el marco de los procedimientos de

oposicién puede depender de la concepcion general del sistema de oposicién y de los

10 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Ensefianzas Destacadas del Comité permanente sobre el derecho
de marcas, disefios industriales, e indicaciones geograficas. Decimoctava sesién, 2007, p. 5.
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motivos invocados por la parte que se opone. Si la legislacion nacional prevé un
procedimiento somero a fin de lograr un fallo rapido, para iniciar una oposicion no es
necesario someter detalladamente los motivos de oposicion sino presentar un formulario
estandar. Las pruebas pueden limitarse a material escrito, por ejemplo cuando la

oposicion se basa en un registro previo de la misma oficina.

Los sistemas de oposicion mas globales pueden exigir que los motivos de oposicion se
describan en detalle. Si las pruebas escritas hacen necesarias mas averiguaciones, se

pueden convocar testigos o pedir la opinién de expertos.

En lo que respecta a la secuencia de presentacion de argumentos y pruebas, el inicio de
una oposicion puede requerir primero someter argumentos e informacion sobre los
derechos anteriores alegados. Después, la oposicion puede comunicarse al solicitante
del registro para su informacién y para que tenga la posibilidad de presentar una
respuesta o contradeclaracion. Por ultimo, ambas partes pueden tener la oportunidad de

presentar pruebas.

e) Acuerdos de avenencia

En el caso de sistemas de marcas y patentes que disponen de procedimientos de
oposicién, a menudo se ofrece la posibilidad de alcanzar acuerdos de avenencia. El
cuestionario no contiene informacion sobre la forma en la que se estructuran las
negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes o los procedimientos mas
formales para alcanzar un acuerdo o sobre como éstos se toman en cuenta en los

procedimientos de oposicion o en la decision final de la autoridad competente.

f) Costas

En algunos sistemas de marcas, la parte perdedora asume una parte, o la totalidad, de
las costas del procedimiento de oposicion. La autoridad competente puede tener el
poder de adjudicar el pago de las costas. Sin embargo, con mas frecuencia, cada parte

se hace cargo de las costas de su intervencién en el procedimiento.
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g) Decision final

Después de finalizar los procedimientos de oposicion, se pronuncia un dictamen en tres
meses y en muchos sistemas de marcas y patentes en menos de tres meses. A
menudo, se espera que los dictimenes se pronuncien en los seis meses siguientes o
entre los seis y ocho meses. Otros sistemas de oposicién requieren un periodo de hasta
un afio tras la finalizacion del procedimiento de oposicion. En algunos sistemas de
marcas y patentes, se requieren periodos todavia mas largos para que se pronuncie un

dictamen.

2.1V. OBJETIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION.
PATENTE

La finalidad del sistema de patentes es fomentar la innovacion garantizando un derecho
limitado y exclusivo para impedir que terceros utilicen una invencion patentada sin el
consentimiento del titular y exigiendo al mismo tiempo a éste ultimo la divulgacion al
publico de informacion completa sobre la invencion. Para que este objetivo se cumpla y
se obtenga la proteccion de la invencion, la legislacidbn sobre patentes establece
estrictos requisitos, tanto procedimentales como sustantivos. Tales requisitos son
fundamentales para la eficacia del sistema de patentes, ya que se establecieron a fin de
asegurar que solo se conceda proteccion a las invenciones que “valga la pena” proteger

a los fines de impulsar la innovacion y satisfacer los intereses de la sociedad en general.

No obstante, en la realidad se dan casos de invenciones en que, aun sin satisfacer todos
los requisitos establecidos por la legislacion aplicable, se obtiene proteccion por patente.
Por ejemplo, puede ocurrir que la persona encargada del examen sustantivo pase por
alto un elemento del estado de la técnica y por inadvertencia adopte una decision
favorable con respecto a la patentabilidad de la invencién reivindicada. Lo cual no tiene

por qué interpretarse como un examen mal hecho, puesto que la informacién sobre el
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estado de la técnica podria haber sido publicada en un idioma poco comun o figurar en
una publicacion aislada. Para rectificar la concesion errénea de una patente, por lo
general pueden entablarse procedimientos de revocacion de una patente ante un
tribunal competente o ante un drgano administrativo o cuasijudicial, cuya decision
puede a su vez ser revisada por un Organo judicial. El procedimiento de oposicion
ofrece un estrato administrativo mas en el examen que impide que se concedan
erréneamente patentes mediante la participacion de terceros en el proceso de examen.
La idea es que la participacion de terceros, que pueden tener un buen conocimiento de
la tecnologia en cuestion, complemente los recursos de que dispone la oficina de
patentes, lo que aumenta la credibilidad de las patentes concedidas. Como los
procedimientos de oposicion tienen lugar justo antes o después de que se conceda la
patente, puede rectificarse con prontitud la concesién errénea de patentes. Para el
titular también puede resultar ventajoso que se rectifique la concesion errénea de una
patente en una etapa temprana, ya que asi podra confiar con mas criterio en la validez

de su patente.

Si bien el objetivo principal de los procedimientos de oposicion es asegurar que no se
concedan patentes a creaciones que no cumplen los requisitos de patentabilidad, tienen
ademas el importante objetivo de salvaguardar la informacion que forma parte del
dominio publico. Aun siendo posible incoar un procedimiento de revocacion, la
concesion de patentes de poca calidad puede tener un efecto limitador en el dominio
publico. En otras palabras, una vez que se ha concedido erroneamente una patente, la
invencion reivindicada, que en otros casos formaria parte del dominio publico, sélo

podré ser utilizada por terceros con el consentimiento del titular.

MARCAS

En términos generales, y con independencia del tipo de procedimiento de oposicién que

un pais pueda tener (previo al registro, posterior al registro, limitado a ciertos motivos o
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ilimitado), la presencia de este procedimiento en el marco de los sistemas de registro y
proteccion de las marcas reviste un caracter netamente positivo. Permite revisar las
decisiones sobre el examen, creando frenos y contrapesos internos. Ademas, la Oficina
de Marcas de que se trate, puede recibir de terceros y de la industria algunas
informaciones y pruebas adicionales a las que tal vez no haya accedido antes y que
darian lugar a la denegacion del registro de una marca determinada. Seria el caso, por
ejemplo, si se alegara la existencia de derechos anteriores o de informacion que prueba
gue un determinado término es considerado descriptivo por la industria y, por lo tanto,

debe poder usarse libremente.
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CAPITULO 3. EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO.

3.1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICION Y RECURSO FRENTE A LA EPO.

La Oficina Europea de Patentes EPO por sus siglas en inglés (European Pattent Office)
se encarga de la tramitacién de las solicitudes de patentes europeas. Dichas solicitudes
son concedidas con arreglo a un derecho Unico, esto es, unos requisitos de
patentabilidad uniformes. La Oficina Europea tiene su sede en Munich con un
Departamento en La Haya, una Agencia en Berlin y otra en Viena. La solicitud de
patente europea puede ser presentada en las oficinas de las ciudades indicadas, excepto
en Viena. También se puede presentar en las Ofi cinas de patentes de cualquiera de los
paises firmantes del Convenio de la Patente Europea (CPE), que es un tratado
internacional adoptado tras la conferencia diplomética de Munich el 5 de Octubre de

1973 que entr6 en vigor para Espafa el 1 de Octubre de 1986.

Actualmente el numero de paises miembros del Convenio sobre Concesion de Patentes
Europeas, CPE, se eleva a 38. Ademas de los 27 Estados que forman la Union Europea,
son miembros del CPE los siguientes paises: Albania, Croacia, Islandia, Liechtenstein,
Antigua Republica Yugoeslava de Macedonia, MAnaco, Noruega, San Marino, Serbia,
Suiza y Turquia. La proteccion conferida por la patente europea puede extenderse a dos
Estados que, si bien no ostentan la condicion de Miembros del Convenio, han concluido
acuerdos de extension con la Organizacion Europea de Patentes. Son los siguientes:

Bosnia y Herzegovina, y Montenegro.*

La patente europea puede ser concedida para todos los Estados contratantes, para

varios o para uno de ellos solamente.

4l La Patente Europea. Oficina Espafiola de Patentes y marcas. Abril, 2012.
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Como consecuencia de ello, se puede decir con caracter general que la obtencion de
una patente con efectos en distintos Estados europeos resulta mas facil y econdémica

que la proteccion obtenida por la via del deposito individual en los mismos Estados.

3.1.A. PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

Cualquier persona natural o juridica podra solicitar una patente europea. No se exige

ninguna condicién de nacionalidad ni de domicilio en los Estados Miembros.*?

Una solicitud de patente europea podra ser igualmente presentada por varios
solicitantes conjuntamente o por diversos solicitantes que designen Estados
contratantes diferentes. En estos casos, el texto ha de ser idéntico para todos los

Estados.®

El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el
inventor es un empleado del solicitante, el derecho a la patente europea se determinara
de acuerdo con la legislacion del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su
actividad principal; si no puede determinarse, se aplicara la legislaciéon del Estado en
cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el

empleado.

Cuando una misma invencion ha sido realizada por varias personas de forma
independiente, el derecho a la patente europea pertenecera a aquel cuya solicitud tenga
la fecha mas antigua de presentacion, siempre y cuando esta solicitud haya sido

publicada.

42 Articulo 58 del Convenio de la Patente Europea.
3 Articulo 59 del Convenio de la Patente Europea.
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En el procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes se presume que el solicitante
estd legitimado para ejercer el derecho a la patente europea. El inventor tiene el

derecho a ser mencionado ante la Oficina Europea de Patentes como tal inventor.

Las solicitudes de patente europea se presentaran en uno de los idiomas oficiales de la
Oficina Europea (inglés, francés y aleman), convirtiéndose el idioma elegido en el idioma
del procedimiento. Sin embargo, los solicitantes domiciliados en Estados contratantes
cuyos idiomas sean distintos de los oficiales de la Oficina Europea de Patentes, podran
presentar la solicitud en el idioma del Estado en cuestién, por ejemplo en espafiol, pero
en ese caso, deberan aportar una traduccion a uno de los idiomas de la Oficina Europea
de Patentes, en el plazo de dos meses a contar de la presentacion de la solicitud de
patente europea. En caso de no aportar la traduccion en dicho plazo, tras ser notificada
la falta de la traduccion, el solicitante gozara de un plazo extraordinario de 2 meses

para aportarla. En su defecto, la solicitud de patente europea se considera retirada.
Existen 3 modos de presentacion de una patente:

- PRESENTACION EN PAPEL. Se trata de la modalidad tradicional de presentar las
solicitudes de patentes europeas, consistente en la aportacion en formato papel de

todos los documentos de la solicitud de patente europea.

- PRESENTACION POR FAX. Esta modalidad se puede aplicar a las solicitudes en papel y
esta aconsejada, por ejemplo, cuando el plazo de prioridad esta proximo a vencer. Para
que la transmision por fax surta efectos, el solicitante tiene que confirmar dicha
transmision, mediante el envio a la OEP del ejemplar original de todos los documentos
remitidos previamente por fax. La confirmacion escrita de los documentos se realizara, a
mas tardar, en el improrrogable plazo de un mes a contar desde la notificacion de la
OEP. Su incumplimiento conlleva que la solicitud transmitida por fax se tenga por no

recibida.

PRESENTACION ELECTRONICA. Una solicitud de patente europea también puede

presentarse en la OEPM a través de Internet, mediante la denominada solicitud
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electrénica. Del mismo modo, puede ser presentada electrénicamente en la Oficina

Europea de Patentes, a eleccion del solicitante.

El equipo logico (software) disponible ha sido distribuido por la Oficina Europea de

Patentes a través de EPO Online Filing.

Desde el afio 2009 la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acepta las solicitudes de
patentes europeas electrénicas. Mediante la utilizacion del EPO Online Filing los
solicitantes no so6lo pueden generar sus solicitudes electronicamente, sino que el
programa establece la transmision de la solicitud de forma segura. Al cumplimentar
electronicamente la solicitud, el programa pretende evitar la comision de cierto tipo de
errores involuntarios, incorporando tanto un conjunto de signos de control que facilitan
la verificacion de los datos suministrados, como procedimientos de interaccion y ayuda
al usuario, asi como la posibilidad de recibir mensajes y obtener actualizaciones en linea

relativas al procedimiento electronico.

Para la transmision en linea de las solicitudes electronicas el solicitante necesita un
certificado digital que se puede obtener tanto a través de la OEPM (normalmente el
solicitante lo recibe en pocos minutos) como a traves de cualquier otra autoridad de
certificacion (la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre) cuyo certificado sea reconocido
de conformidad con el estandar relativo a la presentacién electronica. EI D.N.I.

electrénico puede ser también validamente utilizado.

Una vez presentada la solicitud de patente europea, los documentos que la componen y
gue no fueran incluidos inicialmente, se podran presentar en la OEP, directamente o por
correo. También podra realizarse mediante fax, pero Unicamente en las oficinas de

presentacion de la OEP, no en las correspondientes de los Estados contratantes.

Por otro lado, se debe destacar que si la solicitud ha sido presentada ante una
administracién nacional de un Estado adherido al Convenio, el solicitante sélo podréa

depositar en ella documentos posteriores hasta la fecha en que la OEP le haya
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notificado la recepcion de la solicitud. Una vez producida esa notificacion, los

documentos que la componen, deberan ser dirigidos a la OEP directamente.

3.1.B. REQUISITOS DE FORMA.

a) La solicitud de patente europea deberd contener los siguientes documentos, que

deberan ajustarse a las formalidades previstas en el Reglamento de Ejecucion:
e Una peticion de concesion de patente europea, (Formulario EPO 1001).

» Una descripcién de la invencion

¢ Una o varias reivindicaciones

e Los dibujos a los que se refieran la descripcién o las reivindicaciones

e Resumen de invencién

Si la solicitud se deposita en formato papel, se debe presentar un ejemplar de cada uno
de los mencionados documentos para la Oficina Europea de Patentes, mas una copia

para la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

La hoja numero 8 del formulario de solicitud (EPO Form 1001) se debe presentar por

duplicado.

La solicitud de patente europea da lugar al pago de distintas tasas; la de deposito, la de
busqueda y la tasa por cada reivindicacion a partir de la decimoquinta deben ser
satisfechas, a mas tardar, un mes después de la presentacioén de la solicitud. El resto de

las tasas tienen plazos distintos.
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b) Reivindicacién de prioridad

La prioridad de una solicitud anterior puede ser reivindicada por toda persona, 0 sus
causahabientes, que dentro de los doce meses anteriores a la presentacion de la
solicitud de patente europea haya presentado una solicitud de patente o de registro de
un modelo de utilidad, o de un certificado de utilidad, o de un certificado de inventor
para la misma invencién, en o para cualquier Estado que forme parte del Convenio de la
Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial o que pertenezca a la
Organizacion Mundial del Comercio. Sin embargo, el solicitante puede ver restablecidos
sus derechos si en el plazo de los dos meses siguientes a la finalizacion del periodo de
prioridad presenta una solicitud de restablecimiento de derechos, en las condiciones y

cumpliendo los requisitos previstos en el Articulo 122 y la Regla 136 del CPE.

Por otra parte, respecto de la reivindicacion de prioridad, cabe sefialarse que, en el caso
de que la primera solicitud se presentara en o para un Estado contratante del Convenio
de la Patente Europea, dicho Estado podra designarse también en la solicitud europea.
Asimismo, se puede reivindicar la prioridad de una solicitud europea o internacional
PCT.

El solicitante que desee reivindicar un derecho de prioridad debera indicar en el
formulario, el Estado y la fecha de presentacion de la solicitud anterior, asi como el
namero de solicitud que le fue asignado. Se debera adjuntar también una copia
certificada de dicha solicitud anterior, emitida por la Oficina nacional en la que fuera
presentada. También es exigible aportar su traduccidon a uno de los idiomas oficiales de
la OEP, pero cuando la solicitud europea sea idéntica a la anterior, sera suficiente una

declaracion en tal sentido.

Cuando la solicitud anterior reivindicada es una solicitud espafiola de patente de
invencién o de modelo de utilidad, la copia certificada debe solicitarse a la OEPM, a
través del formulario “Solicitud de copia autorizada, 3511X”. La expedicion de dicha

copia esté sujeta al pago de la tasa correspondiente.
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La copia certificada de la solicitud anterior (documento de prioridad) debe ser enviada
por el solicitante a la Oficina Europea de Patentes en el plazo de 16 meses, a contar
desde la fecha de presentacién de la solicitud anterior reivindicada. Ahora bien, si el
solicitante dispone de la copia certificada al presentar la solicitud de patente europea,

puede adjuntarla con el resto de los documentos de la solicitud.

Cuando la solicitud anterior sea una solicitud de patente europea o una solicitud
internacional PCT presentada en la OEP, la Oficina Europea de Patentes adjuntara a la
solicitud de patente europea una copia de dicha solicitud anterior, sin necesidad de que
se abone tasa alguna. Sin embargo, aunque la OEP afiada una copia de la solicitud

anterior, el solicitante tiene que aportar o bien la traduccién, o la declaracion.

Para las solicitudes de patentes europeas o PCT solicitadas en fecha 1 de Enero de 2011
0 a partir de dicha fecha, el solicitante, si dispone de ellos, debe aportar también una
copia de los resultados de la busqueda efectuada por la Oficina en la que fuera
presentada la primera solicitud, conjuntamente con la solicitud de patente europea, 0 en

el momento de entrada en la fase europea si se trata de una solicitud Euro-PCT.

3.1.C. REQUISITOS DE FONDO.

Para que una invencién pueda ser objeto de patente debe reunir tres requisitos:

» Novedad: se considera que una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el

estado de la técnica.

e Actividad inventiva: se considera que una invencidon implica actividad inventiva si
aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en

la materia.
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e Aplicacién industrial: se considera que una invencidn es susceptible de aplicacién
industrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la

agricola.

No se consideran invenciones a los efectos del parrafo 1, en particular:

» Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.
* Las creaciones estéticas.

e Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para

juegos o para actividades econémicas, asi como los programas de ordenadores.
e Las formas de presentar informaciones.
Tampoco puede concederse una patente europea para:

e Los métodos de diagndstico del cuerpo humano o animal con excepcion de los

aparatos, sustancias o composiciones para la puesta en practica de tales métodos.

e Las razas animales, las variedades vegetales, y los procedimientos esencialmente
biolégicos de obtencién de animales o vegetales, con excepcion de los procedimientos

microbioldgicos y los productos directamente obtenidos mediante tales procedimientos.

3.1.D. PROCEDIMIENTO DE CONCESION.

El procedimiento de concesién de la patente europea puede dividirse en tres etapas
fundamentales. La primera comienza con un examen de formalidades y un informe de
busqueda obligatorio, terminando con la publicacion de la solicitud de patente europea y

del informe de busqueda.
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La segunda etapa consiste en un examen de fondo y sélo tiene lugar a peticion del
solicitante. En el caso de que haya terceros interesados que se opongan a la concesion
de la patente, puede tener lugar una tercera fase de oposicion. Esta fase de oposicion

se lleva a cabo una vez concedida la patente europea.

Las decisiones de la Oficina Europea de Patentes pueden ser recurridas ante las

Camaras de Recursos de dicha Oficina.

3.1.D.i. PROCEDIMIENTO HASTA LA PUBLICACION DE LA PATENTE.

Para obtener fecha de presentacion, una solicitud de patente europea debe cumplir los

siguientes requisitos:

e Una indicacion expresa sobre la pretension de obtener una patente europea (esta
indicacion aparece impresa en el formulario de solicitud EPO Form 1001, lo que en la
practica significa que la utilizacion de dicho formulario oficial permite cumplir el

requisito.

« Informacién que identifique al solicitante, o que permita contactar con él (nombre o la

denominacién social, asi como la direccion, teléfono, correo electrénico, etc.)
e Una descripcion, o una referencia a una descripcion previamente presentada.

Una vez que la solicitud de patente europea ha sido presentada, la Seccion de Deposito
la somete a un examen de formalidades, que tiene por objeto verificar si la solicitud
cumple las formalidades prescritas y si la tasa de solicitud ha sido pagada. En el caso de
que la solicitud presente alguna irregularidad, se le notifica al solicitante con objeto de
gue éste pueda subsanar los defectos sefialados en el plazo de 2 meses desde la

notificacion.
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Si del examen formal resulta que el solicitante ha omitido parte de la descripcion de la
invencion o de los dibujos a los que hace referencia en la descripcion o en las
reivindicaciones, sera notificado para que en plazo de 2 meses aporte los documentos
omitidos. En dicho caso, la fecha de presentacion de la solicitud correspondera a la

fecha en que se aporten las partes de la descripcién o de los dibujos omitidos.

Sin embargo, si en la solicitud se reivindica una fecha de prioridad anterior y se aportan
los documentos omitidos en el plazo de 2 meses desde la notificacion, se conserva la
fecha de presentacion siempre y cuando consten integramente las partes de la
descripcion y de los dibujos omitidos en la copia de la solicitud de la patente para la cual
se reivindica la prioridad; la traduccién de la solicitud anterior se aporte en una de las
tres lenguas oficiales y se indique especificamente donde se encuentran las partes
omitidas de la descripcion o de los dibujos en la solicitud de patente para la cual se

reivindica la prioridad y en su correspondiente traduccion.

Al mismo tiempo que se lleva a cabo el examen de formalidades, la Division de
Busqueda realiza el informe de busqueda europeo, sobre la base de las reivindicaciones,
teniendo debidamente en cuenta la descripcion y, en su caso, los dibujos existentes en
la solicitud de patente europea. Este informe tiene por finalidad detectar las
anterioridades en el estado de la técnica, que pudieran afectar a la novedad o a la
actividad inventiva de la invencion que se pretende proteger. El informe de busqueda

europeo sera redactado en la lengua del procedimiento.

En este sentido, el informe de bUsqueda mencionara los documentos de que dispone la
OEP en el momento de su elaboracion que puedan tenerse en cuenta para apreciar los
dos requisitos de patentabilidad mencionados en el parrafo anterior. Ademas, respecto
de las solicitudes de patente europea presentadas a partir del 1 de julio de 2005, el
informe de busqueda ira acompafiado de una “opinidon” que debera determinar en qué
medida la solicitud y la invencion a que se refiere cumplen los requisitos establecidos en
el Convenio. La opinién, a diferencia de lo que sucede con el informe de busqueda

propiamente dicho, no se publicara con la solicitud.
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Cuando la OEP considere que a solicitud de patente europea no cumple con el requisito
de la unidad de invencion, redactard un informe parcial de la busqueda para las partes
de la solicitud que se refieran a la invencién o a la pluralidad de invenciones en el
sentido del Articulo 82 CPE. La Division de Busqueda notificara al solicitante que, si
desea que el informe de busqueda abarque el resto de invenciones incluidas en la
solicitud, debera satisfacer una nueva tasa de busqueda por cada invencién adicional
implicada. Una vez satisfechas las tasas de busqueda, se redactara el informe de
bldsqueda para las partes de la solicitud que se refieran a las invenciones adicionales
respecto de las cuales se hayan satisfecho el pago de las tasas. Si el solicitante lo pide y
la Division de Examen comprueba que la notificacion sobre la falta de unidad de

invencion no estaba justificada, se reembolsaran las tasas satisfechas.

Una vez redactado el informe de blsqueda europea, se notificara al solicitante, con
inclusion de las copias de todos los documentos citados en el informe, y el contenido

definitivo del resumen.

Esta informacién, de la que dispone el titular de una solicitud de patente europea con la
necesaria antelacion, permite evaluar las posibilidades de obtener proteccion para la
invencion y, en especial, el grado de patentabilidad real de la misma. De este modo, el
solicitante dispone de elementos de juicio para evaluar la patentabilidad de su
invencion, asi como para tomar las decisiones que estime oportunas no sélo en lo que
se refiere a la continuacion del procedimiento, sino también sobre la inversion que

pudiera requerir la proteccion europea de su invencion.

A la vista del informe, el solicitante puede retirar su solicitud si estima que no tiene
sentido seguir adelante. También podra modificar el contenido de la misma, teniendo en
cuenta los resultados de la busqueda, siempre y cuando dicha modificacién no suponga

una ampliacion del contenido de la solicitud tal como ésta fue inicialmente presentada.
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Esta primera fase concluye con la publicacién de la solicitud de patente europea, que
tendré lugar lo antes posible una vez expirado el plazo de dieciocho meses desde la

fecha de solicitud o de la prioridad mas antigua.

Junto con la solicitud de patente, se publica el informe de busqueda europeo, en el caso
de que éste estuviera disponible a tiempo. En caso contrario, el informe se publica con

posterioridad, de forma separada.

La publicaciéon constituye un momento importante del procedimiento por dos razones

fundamentales:

e En primer lugar, porque desde la publicacion cualquier persona puede consultar el
contenido del expediente de solicitud a través de las bases de datos de la OEP vy, en

especial, a través del Registro Europeo de Patentes.

e En segundo término, porque desde la publicacion se concede al solicitante una
proteccidn provisional en cada Estado designado equivalente a la conferida por las leyes

respectivas de los distintos Estados contratantes.

La publicacion de la solicitud de patente europea contendra la descripcion, las
reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, el resumen y, como anexo, el Informe de
Blasqueda Europeo, en el caso de que esté disponible antes de que finalicen los
preparativos técnicos para la publicacion. Si el informe de busqueda no se publica en la
misma fecha que la solicitud, se publicara por separado. También constan en la solicitud
publicada los Estados Contratantes Designados. En caso de que se hubieren modificado
las reivindicaciones antes de la publicacion de la solicitud, las reivindicaciones
modificadas figuraran en la publicacién al lado de las reivindicaciones tal y como fueron

presentadas.

La Oficina Europea de Patentes notifica al solicitante la fecha en que se ha publicado el

informe de busqueda europea. Esta fecha es esencial por cuanto a partir de ella el
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solicitante dispone de un plazo de seis meses para, en su caso, presentar la solicitud de

examen, pagar la tasa de examen y la tasa de designacion.

A partir de la publicacion, la solicitud de patente europea asegura al solicitante, en los
Estados designados en la solicitud, la proteccién provisional®*. Sin embargo, un Estado
contratante del CPE puede condicionar la efectividad de dicha proteccion provisional a la
presentacion de una traduccion de las reivindicaciones —tal como fueron publicadas- al
idioma oficial de dicho Estado. Este suele ser el supuesto de aquellos paises cuyo idioma

oficial es distinto de los tres idiomas oficiales de la OEP.

La traduccién de las reivindicaciones se puede presentar en cualquier momento, a partir
de la publicacion de la solicitud en el Boletin Europeo de Patentes, y hasta la publicacion
de la concesién de la patente europea. La traduccion se presentara junto con el
formulario denominado “Traduccién de reivindicaciones de una patente europea —
TRSPE”. Igualmente, debera ir acompafada de los dibujos de la solicitud (si los

hubiere), aun en el caso de que no tuvieran leyendas susceptibles de ser traducidas.

3.1.D.ii. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN.

El examen tiene por objeto determinar si la invencion es patentable, esto es, si cumple
con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial y si su objeto

no esta incluido en ninguna de las excepciones previstas en el Convenio.

Para que la Oficina Europea de Patentes realice el examen, el solicitante ha de pedirlo
de forma expresa. Dicha peticibn puede presentarse en los seis meses siguientes a la
fecha en que se mencione en el Boletin Europeo de Patentes la publicacion del informe

de busqueda europea. También puede realizarse en el momento de la solicitud.

** Articulo 64 del Convenio de la Patente Europea.
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La solicitud de examen no surte efecto hasta que no se paga la tasa de examen. Si el
examinador de la Division de Examen encuentra objeciones en la solicitud, dara siempre
al solicitante la oportunidad de presentar observaciones, asi como, en su caso, la
oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos. Ademas, en la
opinién escrita que acompafa al informe de busqueda europea, se dara la oportunidad
al solicitante de comentar el informe y de corregir cualquier deficiencia en ella sefialada,

asi como la posibilidad de modificar la descripcién, las reivindicaciones y los dibujos.

La Divisibn de Examen denegard la solicitud de patente cuando considere que no reune
los requisitos para que pueda concederse una patente europea, de conformidad con el
Convenio y su Reglamento de Ejecucion. En caso contrario, concedera la patente
cuando considere que la solicitud y la invencidon que constituye su objeto cumplen con

los requisitos de patentabilidad.

En este Ultimo supuesto, la Oficina Europea de Patentes informara al solicitante acerca
del texto sobre el cual se propone conceder la patente, invitandole a pagar las tasas de
concesion y publicacion del folleto. Del mismo modo, le invitara a presentar una
traduccion de las reivindicaciones en los otros dos idiomas oficiales distintos del idioma
de procedimiento, en el plazo que se indique y que no podra ser inferior a dos meses ni
superior a cuatro. Este periodo puede ser prorrogado en un maximo de dos meses,
siempre que se solicite antes de su expiracion. Si el solicitante abona las tasas y
presenta la traduccién en dicho plazo, se considerara aceptado el texto propuesto de

concesion.

La decision de la concesion surtira efecto desde el dia de la publicacién en el Boletin

Europeo de Patentes de la nota de la concesion.

La Oficina Europea de Patentes publicara el folleto de patente europea lo antes posible

después de la publicacion de la nota de la concesion en el Boletin Europeo de Patentes.
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El folleto de la patente europea constard de la descripcion, las reivindicaciones y, en su
caso, los dibujos, aceptados en la fase de examen. Se indicara también el plazo durante

el cual podra ser objeto de oposicion de la patente europea.

Tan pronto como se haya publicado el folleto de la patente europea, la EPO expedira al
titular de la patente un certificado de patente europea al que se adjuntara el folleto y
que certifica la concesion de la patente para la invencién descrita en el folleto para los

Estados Contratantes Designados.

3.1.D.iii. PROCEDIMIENTO DE OPOSICION.

El procedimiento de oposicion es el momento en el que los terceros pueden intervenir
adquiriendo la condicion de partes en el procedimiento. En este sentido, cualquier
persona puede oponerse a la concesion de la patente europea concedida ante la OEP
dentro de los nueve meses posteriores a la publicacién de la mencién de la concesion de
la patente. Sin embargo, el titular no puede oponerse a su propia patente. La oposicion

solo se tendra por formulada una vez efectuado el pago de la tasa de oposicion.
Solo puede presentarse oposicion por alguno de los siguientes motivos:
* Que el objeto no es patentable.

* Que la patente europea no describe la invencién de un modo lo suficientemente claro

y completo como para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

e Que el objeto de la patente europea excede del contenido de la solicitud tal y como

fue inicialmente presentada.

Pagina | 114



La oposicibn a la patente europea afectara a la misma en todos los Estados
Contratantes en los que produzca sus efectos. Es decir, la decision que se adopte dentro
del procedimiento de oposicidn sera vinculante para los Estados designados respecto de

los cuales fue concedida la patente.

La Division de Oposicion analiza, en primer lugar, si la oposicibn esta fundada
legalmente, si se ha presentado dentro del plazo establecido y si se ha pagado la tasa

prescrita.

Con posterioridad, la Divisién de Oposicidn notificara al titular de la patente el escrito de
oposicion y le otorgara la posibilidad de presentar observaciones y de modificar, en su
caso, la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos en el plazo que le sefiala. Ademas,
notificara también a las demas partes las observaciones y modificaciones presentadas

por el titular de la patente, y les invitara a presentar alegaciones, si lo estima oportuno.

La Oficina Europea de Patentes adopta la decision de revocar la patente europea cuando
considera que los motivos de oposicion impiden el mantenimiento de la patente. Si, por
el contrario, estimara que la patente debe mantenerse en los términos en que fue
concedida, rechazara la oposicion. La Division de Oposicion puede también considerar
gue el texto de la patente debe ser modificado y, en consecuencia, puede emitir una

decision en tal sentido.

Antes de tomar la decisidon de mantener la patente modificada, la divisién de oposicion
notificara a las partes el texto en el que se prevea mantener la patente y les invitara a
presentar sus observaciones en un plazo de dos meses, si no estan de acuerdo con ese

texto.

Aln en el caso de que exista desacuerdo sobre el texto notificado por la Division de
Oposicidn, el procedimiento puede continuar. En caso contrario, una vez transcurrido el
plazo de dos meses indicado en el parrafo anterior, la Divisibn de Oposicién invitara al
titular de la patente europea a satisfacer la tasa prescrita y a aportar la traduccion de

las reivindicaciones modificadas en los dos idiomas oficiales de la OEP distintos del
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idioma de procedimiento, en el plazo de tres meses. En esta invitacion, se indicaran los
Estados Contratantes Designados que exijan una traduccion en virtud del Articulo 65. Si
el titular de la patente no cumple dichos actos en el plazo otorgado, podra realizarlos
dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de una nueva notificacion, pero el
cumplimiento a partir de la segunda notificacién estara sujeto al pago de una tasa de

recargo.

Si la Division de Oposicion considera que, teniendo en cuenta las modificaciones
introducidas por el titular en el transcurso del procedimiento de oposicion, la patente
cumple con los requisitos de patentabilidad, decidird mantener la patente tal y como
haya sido modificada. En caso de que no cumpla dichas condiciones, revocara la

patente.

En el supuesto de que las reivindicaciones sean modificadas, el nuevo folleto de patente

europea constara de la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos modificados.*

PETICION DE LIMITACION O REVOCACION.

A peticion del titular de la patente, ésta podra ser revocada o limitada en forma de una
modificacion de las reivindicaciones. La peticion debera presentarse ante la OEP y se
considerara presentada Unicamente cuando se haya satisfecho la tasa de limitacién o

revocacion.

La peticion no podra presentarse mientras esté pendiente un procedimiento de
oposicién relativo a la patente europea, ya que el procedimiento de limitacion o
revocacion tiene por objeto la patente europea concedida o modificada tras un

procedimiento de oposicion o de limitacion.

5 Articulos 99 a 105 del Convenio de la Patente Europea, y en las Reglas 75 a 89 del Reglamento de Ejecucién.
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La OEP estudiara si se reunen las condiciones para proceder a la limitacion o a la
revocacion de la patente europea, si considera que reune dichas condiciones decidira

limitar o revocar dicha patente. En caso contrario, rechazara la peticion.

Si se admite la peticion de revocacion, la Division de Examen revocara la patente y lo

notificara al peticionario.

La decisién relativa a la limitacibn o revocacion afectara a la patente europea con
efectos en todos los Estados Contratantes Designados en los que haya sido concedida y
surtird efectos en la fecha en que se publique la nota de decisién en el Boletin Europeo
de Patentes. Ademas, publicara el folleto de la patente europea modificada, lo antes
posible después de que se publiqgue la nota de limitacidon o revocacion en el Boletin

Europeo de Patentes.*°

3.1.D.iv. PROCEDIMIENTO DE RECURSO.

Las decisiones de la Seccion de Depdsito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones
de Oposicion y de la Division Juridica seran susceptibles de recurso. El recurso tendra

efectos suspensivos.

El recurso debe presentarse en el plazo de los dos meses siguientes a la notificacion de
la decision que se recurre. Sin embargo, el escrito en el que se expongan los motivos
del recurso podra presentarse en el plazo de 4 meses desde la notificacion de la

decision. El recurso solo se considera interpuesto tras el pago de la tasa de recursos.

Cualquier persona en un procedimiento cuya decisibn haya sido contraria a sus
pretensiones podra recurrir contra la misma. Las demas partes en el procedimiento

seran, por derecho propio, partes en el procedimiento de recurso.

46 Articulos 106 a 1112.a del Convenio de la Patente Europea, y en Reglas 97 a 110 del Reglamento de Ejecucion.

Pagina | 117



El escrito de interposicion de recurso debe contener:
e Nombre y direccion del recurrente.

» Una declaracion que identifique la resolucion que se impugna en la que se especifique

en qué medida se requiere la modificacion de dicha resolucion.

Durante el examen del recurso, la Camara de Recursos invitara a las partes, con la
frecuencia que sea necesario, a presentar, en el plazo que le sefiale, sus observaciones
sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de
las otras partes. Si el solicitante no responde en los plazos fijados, se considerara
retirada la solicitud de patente europea, a menos que la decision impugnada haya sido

dictada por la division juridica.

En el caso de que el recurso sea estimado, la Camara de Recursos podra ejercitar las
competencias propias de la Division que dicto la resolucion recurrida o remitir el asunto

a dicha Division para que prosiga su curso.

3.1.E. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE EUROPEA.

Una patente europea confiere a su titular en cada Estado para el cual se haya concedido
la patente, desde la fecha de publicacién de la concesién en el Boletin Europeo de
Patentes, los mismos derechos otorgados a las patentes nacionales concedidas en dicho
Estado.*’ Por ello, el titular de una patente europea en Espafia por ejemplo, disfrutara
de los derechos previstos en la Ley 11/1986 de 20 de marzo de 1986, de Patentes, en

concreto en el Titulo VI, Articulos 49 a 61. En consecuencia, al igual que las patentes

47 Articulo 64 del Convenio de la Patente Europea.
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nacionales, las patentes europeas otorgan a su titular el derecho a impedir que, sin su
consentimiento, cualquier tercero pueda fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar un
producto objeto de su patente. Si la patente consiste en un procedimiento, la proteccion
conferida se extenderd al producto directamente obtenido por el procedimiento

patentado.

Puede decirse que una vez que la correspondiente traduccion al espafiol ha sido
presentada, la patente europea se asimila a una patente espafiola y el titular de la

misma disfruta de los mismos derechos que el titular de una patente nacional.

3.11. PROCEDIMIENTO DE OPOSICION FRENTE A LA OAMI.

La Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) es la oficina oficial de marcas,
dibujos y modelos de la Union Europea. La OAMI registra marcas (MC), dibujos y
modelos comunitarios (DCR), ambos componentes esenciales del mercado Unico
europeo. Estos registros ofrecen proteccion a marcas, dibujos y modelos en toda la
Unidn Europea, que cuenta con 28 Estados miembros y una poblacién de méas de 500
millones de personas. La Oficina también trabaja en estrecha colaboracion con las
oficinas nacionales de la Propiedad Intelectual de los Estados miembros de la Unién
Europea, con oficinas internacionales y la Comision Europea en una amplia gama de

asuntos que afectan a los titulares y usuarios de derechos de la propiedad intelectual.

Hay dos formas diferentes de obtener proteccion para una marca en todo el territorio de
la UE:

- Marca comunitaria: derecho exclusivo que protege los signos distintivos, con validez en
toda la UE, y cuyo registro se efectia directamente en la OAMI, en Alicante, conforme a

las condiciones establecidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria.
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- Marca internacional que designa a la Unién Europea (UE): se trata también de un
derecho exclusivo pero se administra por la Oficina Internacional de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sita en Ginebra, de conformidad con el
Protocolo de Madrid. La OMPI procesa las solicitudes y las envia posteriormente a la
OAMI para su examen, con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento
sobre la marca comunitaria. Esta designacion surte los mismos efectos que la solicitud

directa de una marca comunitaria.

MARCA COMUNITARIA.

La marca comunitaria (MC) es una marca con validez en todo el territorio de la Unién
Europea y registrada en la OAMI conforme a lo dispuesto por los Reglamentos relativos

a la marca comunitaria.

Es valida en toda la Unidén Europea. No es posible limitar el alcance geografico de la

proteccion a ciertos Estados miembros.

La marca comunitaria es valida durante 10 afios y puede renovarse indefinidamente por

periodos de diez afnos.

La marca comunitaria confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar la marca e
impedir el uso no autorizado por terceros de una marca idéntica o similar para
productos y/o servicios idénticos o relacionados con aquéllos para los que la marca

comunitaria esté protegida.

El sistema de la marca comunitaria consiste en un Unico procedimiento de registro, que

se compone de lo siguiente:

e una solicitud Unica;
e una lengua de procedimiento Unica;

e un Unico centro administrativo; y
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e un Unico expediente que tramitar.

La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo en los 28 Estados

miembros de la Uni6n Europea a un coste razonable.

En caso de futuras ampliaciones de la Unién Europea, se ampliardn automéaticamente las
solicitudes o registros de marcas comunitarias a los nuevos Estados miembros, sin

tramites ni tasas adicionales.

La marca comunitaria confiere a su titular el derecho exclusivo de impedir el uso no
autorizado de la marca que comercializa. Mas concretamente, el titular tiene derecho a
impedir a un tercero utilizar la marca comunitaria registrada en sus productos o
envases; ofrecer productos, lanzarlos al mercado o almacenarlos para fines comerciales
utilizando la marca comunitaria registrada; ofrecer o brindar servicios que incorporen la
marca comunitaria registrada; importar o exportar productos bajo dicha marca; y

utilizarla en documentos comerciales y en publicidad.

En caso de que un tercero no autorizado llevara a cabo alguna de estas practicas, seria

culpable de violar el derecho exclusivo del titular.

El titular de la marca comunitaria puede protegerse de esta violacion tomando las
medidas contempladas expresamente en el RMC relativas a litigios en materia de

violacion y de validez de las marcas comunitarias, y concretamente:

e entablando un procedimiento ante los Tribunales de Marca Comunitaria
establecidos por el RMC

e presentando solicitudes de intervencion ante las autoridades aduaneras de la UE.
Este procedimiento administrativo permite a los titulares de una marca
comunitaria solicitar a las autoridades aduaneras de la UE que retengan las

mercancias sospechosas de usurpar la marca mientras estén bajo su control.
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Se deberd hacer un uso efectivo de la marca comunitaria durante los cinco afios
posteriores al registro.*”® Se podra considerar uso efectivo cuando la marca haya sido
usada en solo una parte de la Comunidad, como en un Unico Estado miembro o parte
del mismo. Toda persona (fisica o juridica) puede proteger su marca comunitaria
registrada contra una declaracién de caducidad basada en la falta de uso, siempre que
haga un uso efectivo de la misma en la Comunidad después del periodo de gracia inicial
de cinco afos concedido tras el registro o si hubiere razones sélidas para dicha falta de

uso.

Por lo tanto, la mejor defensa contra la declaracion de caducidad es preventiva, es
decir, hacer en todo momento un uso especifico, no engafioso, efectivo y continuado de

su marca comunitaria. Resumiendo, o se utiliza o se pierde.

MARCA INTERNACIONAL QUE DESIGNA A LA UNION EUROPEA.

Desde el 1 de octubre de 2004, es posible designar a la Union Europea (UE) en una
solicitud internacional. Mediante la designacion de la UE en una solicitud internacional (o
en una designacion posterior), puede obtener proteccion con los mismos efectos que
una solicitud de marca comunitaria directa. Por supuesto, también puede continuar
protegiendo sus marcas presentando una solicitud de registro internacional a través de
su propia oficina nacional, que indique los paises y territorios donde se requiere
cobertura. Cualquiera de estas vias esta disponible a través del sistema de Madrid, el
cual incluye la mayoria de los paises europeos y es gestionado por la Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra.

La Oficina Internacional de la OMPI registra las solicitudes internacionales y notifica

posteriormente a la OAMI sobre la designacion de la Union Europea.

“8 Articulo 15 del Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de la Unién Europea de 26 de febrero de 2009sobre la
marca comunitaria.
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Esta notificacién supone el comienzo de un plazo de 18 meses del que la OAMI dispone
para notificar a la OMPI de cualquier denegacion provisional de la proteccion basada en
motivos absolutos o relativos. Si se acepta la designacion, la OAMI emite dos
declaraciones de concesion de la proteccion, una después del examen de motivos
absolutos y la otra después de que finalice el periodo de oposicion sin que se hubieren

presentado oposiciones.

Sin embargo, para efecto del presente trabajo, analizaremos lo concerniente a la marca

comunitaria.

3.11.A. PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

Las solicitudes de marca comunitaria pueden presentarse en linea, por fax o por correo.
Para las solicitudes de marca comunitaria realizadas por fax o0 por correo existe un

formulario a su disposicion.

Requisitos minimos para registrar una marca. Es preciso cumplimentar el formulario de

solicitud con los siguientes datos:

nombre y direccidn del solicitante

e indicacién de la primera y segunda lengua

e una representacion de la marca

e una lista de productos y servicios para los que se pretende registrar la marca
e pago de las tasas

o firma

Reivindicacion de prioridad. Si tiene derecho a reivindicar prioridad en virtud de una
marca idéntica anterior, puede reivindicarlo bien en la solicitud de marca comunitaria o

en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, haciendo
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gue la efectividad de la marca comunitaria tenga efectos retroactivos desde la fecha de

presentacion de la marca reivindicada.

Reivindicacion de antigledad. La marca comunitaria ha sido concebida como
complemento de los sistemas nacionales de proteccion. Si los solicitantes o titulares de
una marca comunitaria ya poseen una marca anterior nacional o internacional idéntica
en vigor en uno o varios Estados miembros para productos y servicios idénticos, pueden
reivindicar la antigiedad de dicha marca junto con la solicitud de marca comunitaria 0
en los dos meses siguientes a su presentaciéon o en cualquier momento posterior al
registro de la marca comunitaria, conservando sus derechos anteriores, incluso si no

renuevan su marca anterior.

Cualquier persona fisica o juridica de cualquier pais del mundo puede presentar una

solicitud.

3.11.B. EXAMEN Y BUSQUEDA.

Al recibir la solicitud de marca comunitaria, la OAMI emite un recibo y comienza el

procedimiento de examen, que incluye las siguientes fases:

e asignacion de la fecha de presentacion, cuando la solicitud cumple los requisitos
minimos (nombre y direccién del solicitante, una representacién de la marca, una
lista de productos y servicios, pago de la tasa de base).

e comprobacién de la clasificacion de productos y/o servicios.

o examen de formalidades, que incluye comprobacion de la firma, lenguas, datos
del titular y/o representante, reivindicaciones de prioridad y/o antigiiedad.

e aceptacion o rechazo de la marca como signo (examen de los motivos de

denegacion absolutos).
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« envio de la lista de productos y servicios al Centro de Traduccion de los Organos

de la Union Europea.

Si, en cualquier momento del proceso de examen, se detecta una irregularidad, se
enviard una carta de recusacién al solicitante para subsanar la solicitud en un plazo de
dos meses. Si no se subsanan las irregularidades, la solicitud serda denegada
provisionalmente o, si la irregularidad es relativa a una reivindicacion de prioridad o de
antigledad, se denegard la reivindicacion. Estas denegaciones son susceptibles de

recurso ante las Salas de Recurso de la OAMI.

Si no surgen problemas durante el examen, 0 una vez se hayan resuelto con éxito las
objeciones, la marca se publica después de que la Oficina haya recibido las traducciones
a todas las lenguas oficiales de la UE del Centro de Traduccion en Luxemburgo. La

OAMI no comunica al solicitante la fecha de publicacion y la referencia del Boletin.
Si se niega la solicitud de marca comunitaria, ésta no sera publicada.

Observaciones de terceros. Después de la publicacion de una solicitud de Marca
Comunitaria, es posible presentar observaciones por parte de terceros*® que puedan

estar relacionadas con la existencia de un motivo de denegacién absoluto.*

Una vez recibidas las observaciones, la Oficina extendera un justificante a la persona
que las ha formulado (el “observador”), en el que se acusa recibo y se le informa de que
las observaciones van a comunicarse al solicitante. La persona que presenta las
observaciones no recibira ninguna otra comunicacion de la Oficina. En concreto, no se le
informara sobre el resultado de cualquier nuevo examen de su solicitud. No obstante,
los observadores que deseen mantenerse al corriente del curso ulterior de la respectiva
solicitud de marca comunitaria podran obtener informacion sobre el estado en que se
halla la solicitud a través de la pagina de Internet de la Oficina (oami.europa.eu) y su

acceso en linea gratuito a las solicitudes y registros de marcas comunitarias.

49 Articulo 40 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.
> Articulo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.
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En cualquier eventual nuevo examen de las solicitudes de marca con respecto a las que
no exista oposicion, la Oficina s6lo tendra en cuenta las observaciones recibidas dentro

del plazo de oposicion (tres meses a partir de la fecha de publicacién).**

De igual forma, se elabora un informe de blusqueda comunitaria a partir de la base de
datos de la OAMI y una lista con las marcas idénticas o similares anteriores (incluidos
los registros internacionales que designen a la UE). Cuando se publica la nueva solicitud,
se informa por via epistolar a los titulares de las marcas o solicitudes de marcas

anteriores y mencionadas en el informe. Esta se conoce como «carta de vigilancia».

Los informes de busqueda comunitaria y las cartas de vigilancia se remitirhn como
servicio incluido en el procedimiento de solicitud y estaran cubiertos por la tasa de

solicitud de base.

Cuando el solicitante opte por las busquedas nacionales, la OAMI requerird la
elaboracion de los informes de busqueda nacionales de las oficinas nacionales
participantes pertinentes que continuaran siendo responsables del contenido de estos

informes.

Los resultados de los informes de busqueda, asi como las cartas de vigilancia, solo
tienen efectos informativos, es decir, la mencién de una marca determinada no debera
siempre considerarse como constatacion de que existe un conflicto. Solo se podré llegar
a tal conclusion siempre y cuando se presente una oposicion y se haya tomado una

decision.

El objeto de los informes de busqueda es ofrecer a los solicitantes la posibilidad de
retirar sus solicitudes después de analizar el contenido del informe. Las cartas de
vigilancia informan a los titulares sobre nuevas marcas similares y ellos pueden decidir

entonces si quieren presentar una oposicion o no.

51 Comunicacion n® 2/09 del Presidente de la Oficina, relativa a la observaciones formuladas en virtud del articulo 40
del Reglamento sobre la marca comunitaria
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-Informe de busqueda comunitaria. Este informe se elabora a partir de la base de datos
de anteriores solicitudes e inscripciones y registros internacionales que designen a la UE
de la OAMI, teniendo en consideracion la fecha de presentacién, el nombre de la marca,
los elementos figurativos de la marca (si procede) y las clases de productos y servicios

con arreglo a la Clasificacion de Niza.

Todos los elementos figurativos deberan ser clasificados para realizar una busqueda.
Para ello, la OAMI utiliza una version modificada de la clasificacion de Viena de
elementos figurativos denominada Manual de la Clasificacion de Viena de la OAMI. Este
manual se basa en la ultima version de la Clasificacion de Viena de elementos

figurativos de la OMPI que ha sido adaptado a las necesidades especificas de la OAMI.

Respecto a los productos y servicios, solo se consideran para estas busquedas las clases
de Niza y no los productos o servicios concretos. EI motor de busqueda realiza
busquedas cruzadas entre clases cuando se considere que existen similitudes entre las

mismas.

Informes de busqueda nacionales. Las oficinas nacionales participan de manera opcional
en el sistema de busqueda nacional. Los informes de busqueda deberan contener
algunas informaciones obligatorias minimas. Sin embargo, podra haber diferencias de
formato de una oficina a otra. En cualquier caso, tanto el formato como los contenidos
seran responsabilidad de la oficina emisora y, a este respecto, el papel de la OAMI se
limita a la recepcién de estos informes y su transmision junto al informe de busqueda de
la Comunidad. Cada informe nacional identifica a la oficina emisora, y todas las

consultas adicionales pueden ser dirigidas directamente a la oficina nacional.

Las busquedas nacionales son opcionales, lo que significa que se prepararan
Unicamente si el solicitante lo requiere en el momento de presentar la solicitud y paga la
tasa correspondiente. Si se solicitan las busquedas nacionales, se ampliara

automaticamente a todas las oficinas nacionales participantes.
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3.11.C. PUBLICACION.

Una vez se acepte la solicitud de marca comunitaria, se publicar4d en la Parte A del
Boletin de Marcas Comunitarias. La publicacion se efectia tan pronto como se envien al

solicitante los informes de busqueda de la oficina nacional y de la OAMI.

La publicacion de la solicitud en la Parte A del Boletin abre el periodo de tres meses

para la presentacién de una oposicion.

Después de la publicacion de una solicitud de marca comunitaria, es posible presentar
observaciones de terceros basadas en la existencia de un motivo de denegacion

absoluto.

Ademas, la publicacion de la solicitud de marca comunitaria en la Parte A del Boletin de

Marcas Comunitarias permite que se pueda solicitar una consulta publica.

En cada una de las solicitudes publicadas se encuentran, si procede, los siguientes

datos:

e numero de presentacion de la solicitud.

o fecha de presentacion de la solicitud.

« fecha de publicacion de la solicitud en el Boletin de Marcas Comunitarias.

e reproduccién de la marca.

e marca colectiva.

e marca tridimensional / marca holografica / marca sonora / marca olfativa / marca
de color / otras.

e descripcion de la marca.

e indicacién de color(es).

e elementos figurativos (Clasificacion de Viena).
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o clausula de renuncia a derechos exclusivos.

« adquisicion de caracter distintivo como consecuencia del uso.

e nombre, direccion y nacionalidad del solicitante.

« nombre y direccion del representante.

e lengua en la que se presenta la solicitud y segunda lengua.

e productos y servicios protegidos (Clasificacién de Niza).

e pais, fecha y niumero de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

« nombre de la exposiciobn y fecha de la primera presentacion (prioridad con
arreglo al articulo 33 del Reglamento sobre la marca comunitaria).

e antigiedad: pais; (a) numero de registro; (b) fecha de registro; (c) fecha de
presentacion; (d) fecha de prioridad.

e transformacion: namero de la cancelacion del registro internacional que designa
a la Comunidad Europea; (a) fecha del registro internacional o (si corresponde)
de la designacion posterior; (b) fecha de prioridad del registro internacional (si

corresponde).

3.11.D. PROCEDIMIENTO DE OPOSICION.

La “oposicidn” es un procedimiento que se realiza ante la OAMI cuando un tercero

solicita a la Oficina que rechace una solicitud de marca comunitaria.

Una vez publicada, se abre un periodo de oposicion de tres meses. Si no se presentan

oposiciones durante este periodo, la solicitud pasa a la fase de registro.

En términos generales, un oponente debe tener derechos en una marca anterior u otra
forma de signo comercial. Los motivos por los que se puede presentar una oposicion
(llamados “motivos de denegacion relativos”) se indican en el articulo 8 del Reglamento

de la Marca Comunitaria:
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Articulo 8.- Motivos de denegacion relativos.

1. Mediando oposicion del titular de una marca anterior, se denegara el registro de la

marca.:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se
solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida

la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusion por
parte del publico en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de

confusion incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior.
2. A efectos del apartado 1, se entendera por «marcas anteriores»:

a) las marcas cuya fecha de presentacion de la solicitud sea anterior a la de la solicitud
de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad

invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorias:
I) las marcas comunitarias

i) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica,

Luxemburgo y los Paises Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,

iil) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un

Estado miembro,

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la

comunidad.

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;
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c) las marcas que, en la fecha de presentacion de la solicitud de la marca comunitaria,
0, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca
comunitaria, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del

articulo 6 bis del Convenio de Paris.

3. Mediando oposicion del titular de la marca, se denegara el registro de la misma
cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio
nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o0 este

representante justifique su actuacion.

4. Mediando oposicién del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en
el trafico economico de alcance no uUnicamente local, se denegara el registro de la
marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislacion comunitaria o al

Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la

fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilizaciébn de una marca

posterior.

5. Ademas, mediando oposicion del titular de una marca anterior con arreglo al
apartado 2, se denegara el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar
a la marca anterior y su registro se solicite para productos o0 servicios que no sean
similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratdndose de
una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, v,
tratdndose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el
Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se
aprovechara indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad de la marca

anterior o fuera perjudicial para los mismos.
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Para que una oposicion prospere, es necesario probar que la marca solicitada es
incompatible con tales derechos. Todo procedimiento comienza con un periodo durante
el que las partes pueden negociar un acuerdo, se trata del llamado periodo de reflexion.
Durante este periodo las partes tienen la posibilidad de terminar el procedimiento sin

incurrir en costes adicionales.

Cuando se presenta una oposicién, el procedimiento incluird un intercambio de
observaciones, tanto del oponente como del solicitante (las “partes”). Después de
considerar estas observaciones, y si no se alcanza un acuerdo entre las partes, la
Division de Oposicion de la OAMI decidira no admitir la solicitud impugnada, ya sea total
o parcialmente. Si la oposicion no esta fundada, no sera admitida. Si la solicitud de
marca comunitaria no se desestima, y siempre y cuando no haya otras oposiciones

pendientes, pasara a la fase de registro.

La decision de la Division de Oposicion es susceptible de recurso por cualquiera de las
partes. El recurso lo deciden las Salas de Recurso de la OAMI. Es posible presentar otro
recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPICE) vy,

por ultimo, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

- Presentacion del escrito de oposicion. El procedimiento de oposicion empieza con la
recepcion del escrito de oposicion por parte de la OAMI. Este escrito lo envia un tercero
al objeto de que se deniegue una solicitud de marca comunitaria. A pesar de que la
oposicién no se considera como debidamente presentada hasta que se efectla el pago
de la tasa de oposicion, se notifica inmediatamente al solicitante de marca comunitaria
sobre la presentacion de la Oposicion y este recibe una copia de los documentos del

expediente.

Examen de admisibilidad. En esta fase la OAMI comprueba si el escrito de oposicion

cumple con los requisitos formales tal y como se establecen en el Reglamento. Dicho de
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otro modo, la OAMI examina si la oposicién es admisible. En general, existen dos tipos

de inadmisibilidad:

o inadmisibilidad debida a irregularidades absolutas, es decir, irregularidades que
no puedan subsanarse una vez expirado el plazo de oposicion (por ejemplo: falta
de indicacion de la solicitud contra la que se dirige la oposicién). Si el oponente
no subsana dichas irregularidades por iniciativa propia dentro del plazo de
oposicion, la oposicion no serd admisible; y

« inadmisibilidad debida a irregularidades relativas, es decir, irregularidades que
puedan subsanarse una vez expirado el plazo de oposicion. La Oficina invita al
oponente a subsanar la irregularidad en un plazo no prorrogable de dos meses;

de lo contrario, la oposicién no se admitira.

El uso correcto del formulario de escrito de oposicion proporcionado por la OAMI, de
conformidad con las notas explicativas pertinentes, suele garantizar que la Oposicién no

se enfrentara a ninguna irregularidad que haga que sea inadmisible.

- El periodo de reflexion. Si el escrito de oposicion se considera admisible, la OAMI envia
una notificacion a las dos partes estableciendo los plazos para el procedimiento. El
procedimiento empieza con un periodo durante el que las partes pueden negociar un
acuerdo, el denominado periodo de reflexion (“"cooling-off"). Durante este periodo se
ofrece a las partes la posibilidad de poner fin al procedimiento sin incurrir en costes

adicionales.

El periodo de reflexion expira dos meses después de la notificacion de admisibilidad. Es
posible prorrogarlo por 22 meses adicionales, y puede durar un maximo de 24 meses.
Una vez finalizado el periodo de reflexion, comienza la parte contradictoria del

procedimiento.

- La parte contradictoria del procedimiento. En esta fase, las partes tienen la
oportunidad de enviar observaciones y pruebas en apoyo de la inadmision de la solicitud

o de la oposicién. La primera parte a la que se da esta oportunidad es el oponente, que
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tiene dos meses para completar su expediente. A este respecto, el oponente podra
enviar los hechos, argumentos y pruebas que considere necesarios para apoyar la

oposicion.

Después, el solicitante de marca comunitaria tiene dos meses para enviar observaciones
en respuesta. Por ultimo, el oponente tiene la oportunidad de hacer comentarios a las
observaciones enviadas por el solicitante. A grandes rasgos, estas tres fases constituyen

el proceso. Sin embargo, la OAMI podréa conceder y/o solicitar "rondas" adicionales.

- Solicitud de prueba de uso. En su respuesta al Escrito de Oposicion y deméas material
presentado por el oponente, el solicitante de marca comunitaria podra intentar
demostrar que la marca comunitaria solicitada no entra en conflicto con ninguno de los
derechos en los que se basa la oposicion. Otra posibilidad, también complementaria
respecto a lo anterior, es que el solicitante de marca comunitaria impugne el uso de la
marca del oponente presentando una solicitud de prueba de uso de conformidad con los
apartados 2 y 3 del articulo 42 del Reglamento sobre la marca comunitaria. En este
caso, el oponente tendra que presentar pruebas de que se ha realizado un uso genuino

de la marca anterior.

Si no se presentan pruebas, o si las pruebas presentadas no se consideran suficientes,
no se admitird la oposicion. Como alternativa a la presentacion de tales pruebas, el
oponente podra intentar demostrar que hay razones genuinas para la falta de uso.
Cuando el oponente, tras la peticion del solicitante de presentar prueba de uso, envia
material para establecer el uso serio de la marca anterior o para demostrar que hay
razones justificativas para la falta de uso, el solicitante dispondra de un plazo de dos
meses para realizar comentarios. Posteriormente, se ofrecerd al oponente una

oportunidad final para realizar comentarios sobre las observaciones del solicitante.

-Finalizacion del procedimiento. La parte contradictoria del procedimiento finaliza

cuando la OAMI informa a las partes de que no se permitira realizar mas observaciones.
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Esto significa que el expediente estd preparado para que la Division de Oposicion pueda

dictar su decision sobre la oposicion.

3.11.E. REGISTRO.

Se efectuara el registro de las solicitudes cuando se cumplan las siguientes condiciones:

e No se han planteado objeciones tras el examen de marca o las objeciones
planteadas se han retirado; y
e bien no se ha presentado ninguna oposicion, o bien, se han desestimado las

oposiciones presentadas.

Publicacion. La marca registrada se publicara en la Parte B del Boletin de Marcas
Comunitarias, y la OAMI enviara al solicitante un enlace desde donde este podra

descargar un certificado en formato PDF.

Los derechos que confiere una marca comunitaria pueden hacerse valer ante una
tercera parte a partir de la fecha de publicacion del registro de la marca. No obstante,
puede reclamarse ya una indemnizacion razonable respecto de asuntos que surjan
después de la fecha de publicacién de una solicitud de marca comunitaria. Un tribunal
no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras no se ha publicado el

registro.
Certificado de registro. El certificado PDF que la OAMI facilita contiene:

« la fecha de presentacion de la solicitud.
e el numero de expediente de la solicitud.
o la fecha de publicacion de la solicitud.

e el nombre y el domicilio del solicitante.
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el nombre y la direccién profesional del representante, siempre que no se trate
de un empleado del solicitante. Si hubiese varios representantes, Unicamente el
nombre y la direccion profesional del representante que se cite en primer lugar,
seguidos de las palabras “y otros”. Cuando se designe a una asociacién de
representantes, solo se publicar4d el nombre y la direccién profesional de la
asociacion.

una reproduccion de la marca. Si la marca es de color, se hara una indicacion al
respecto salvo que el solicitante haya declarado que no desea gozar de
proteccion respecto al color. Cuando el solicitante haya presentado una
descripcion de la marca, este hecho se recogera en el certificado.

una lista de los productos y servicios cubiertos por la marca.

la lengua en que se presento la solicitud y la segunda indicada por el solicitante
en la solicitud.

la fecha en que se efectud el registro de la marca en el Registro y el nUmero de

registro.

En caso de que formaran parte de la solicitud, el certificado también contendra lo

siguiente:

reivindicaciones de prioridad.

reivindicaciones de prioridad de exposicion.

reivindicaciones de antigiiedad de una marca registrada anterior.

una declaracion de que la marca ha adquirido caracter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de ella.

una declaracion por la cual el solicitante no alegara derecho exclusivo alguno
sobre algun elemento de la marca.

una indicacién de que la marca es una marca colectiva.

una declaracion de que la solicitud es consecuencia de la transformacion de un
registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al articulo

156 del RMC, asi como la fecha del registro internacional con arreglo al apartado
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4 del articulo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de inscripcion de la extension
territorial a la Comunidad Europea posterior al registro internacional con arreglo
al apartado 2 del articulo 3 ter del Protocolo de Madrid y, si procede, la fecha de

prioridad del registro internacional.

La vigencia del registro de la marca comunitaria sera de diez afios a partir de la fecha

de la presentacion de la solicitud. El registro podra renovarse por periodos de diez afios.

3.11.F. NULIDAD Y CADUCIDAD

Durante la vida juridica de una marca comunitaria (10 afios, renovables por periodos
iguales), su titular puede verse privado de sus derechos como consecuencia de una
declaracion de caducidad o nulidad. La OAMI tiene competencia exclusiva sobre las
solicitudes directas de caducidad o nulidad. Los tribunales de los Estados miembros de
la Union Europea pueden, sin embargo, declarar la nulidad o la caducidad de una marca
comunitaria cuando la cuestion se plantea ante ellos a titulo reconvencional, en relacion
a una accion por violacion basada en la misma marca. El término mas genérico
“anulacion" se utiliza para referirse con caracter general tanto a los procedimientos de

caducidad como de nulidad.

- Solicitud de caducidad. Una solicitud de caducidad es una accién presentada por
terceros para solicitar una declaracion de caducidad de los derechos del titular de la

marca comunitaria alguno de los siguientes motivos:

« el titular no ha hecho un uso serio de la marca durante los cinco afios posteriores
al registro o durante un periodo de cinco afios consecutivos, y no hay causas

justificativas para la falta de uso; o
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e como consecuencia de la actividad o inactividad del titular, la marca comunitaria
ha adquirido caracter genérico respecto a los productos y servicios para los que
esta registrada; o

e a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca comunitaria, esta

pueda inducir al puablico a error.>?

Las solicitudes de caducidad de las marcas comunitarias pueden presentarse por fax o
por correo utilizando nuestro formulario en papel junto con las notas explicativas para

cumplimentarlo.

-Solicitud de declaracién de nulidad. Se trata de una accidn que puede ser interpuesta
por terceros y estar fundamentada en dos tipos diferentes de motivos para la nulidad:

absolutos y relativos.

Se podra declarar la nulidad de la MC alegando motivos absolutos en los siguientes

casos:

e cuando la MC haya sido registrada a pesar de existir uno o0 varios motivos
absolutos para la denegacion.

e cuando el solicitante actie de mala fe al presentar la solicitud. Esto hace
referencia principalmente al supuesto de que el solicitante presente una solicitud

respecto a la marca con fines ilicitos.

Se podréa declarar la nulidad de la marca alegando motivos relativos en los siguientes

casos:

e cuando puedan alegarse los mismos motivos de denegacion relativos, tal como se
establece en el articulo 8 del Reglamento de la Marca Comunitaria, es decir, los
mismos motivos por los que pueda presentarse un escrito de oposicion.

e cuando exista en un Estado miembro otro derecho anterior que permita la

prohibicion del uso de la marca en cuestion. Esto hace referencia, en especial, a

%2 Articulo 51 del Reglamento de la Marca Comunitaria.
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los derechos al nombre, derechos a la imagen, derechos de autor y derechos de

propiedad industrial.

Una solicitud de anulacién sélo es admisible cuando la marca comunitaria considerada

esta registrada en la OAMI.

3.11.G. RECURSO.

Las resoluciones dictadas en un procedimiento seran recurribles por cualquiera de las

partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas.

Como norma general, soOlo podra recurrirse una resolucion que ponga fin al
procedimiento. Una resolucion provisional nhormalmente no es susceptible de recurso, a

no ser que la propia resolucion contemple la posibilidad de un recurso independiente.

La resolucion debera estar relacionada con los procedimientos previstos en el
Reglamento sobre la marca comunitaria o en el Reglamento sobre dibujos y modelos
comunitarios. Las resoluciones de la Oficina en relacion con el acceso a los documentos

no son recurribles ante las Salas de Recurso.

Las partes pueden solicitar la mediacién una vez interpuesto el recurso y abonado la
tasa. El procedimiento de mediacion permite a las partes reunirse y alcanzar un acuerdo

amigable antes de que sea necesaria una decision formal de las Salas.

El recurso debera interponerse en un plazo de dos meses a partir del dia de la
notificacion de la resolucion. Como en cualquier otro procedimiento ante la OAMI, no es
obligatorio emplear el formulario de recurso oficial facilitado por la Oficina pero es
recomendable hacerlo porque contribuye a evitar errores que podrian provocar la

inadmisibilidad del recurso.
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En el recurso deben figurar los datos del recurrente, el niumero de la resolucion
impugnada o toda referencia de otro tipo que permita la identificacion inmediata de la
resolucién impugnada, asi como el alcance del recurso. Ademds, habra de abonarse la
tasa de recurso y la Oficina deberé recibirla en el mismo plazo de dos meses. El recurso
podra incluir el escrito de motivos, que también podra presentarse por separado, en el

plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificacion de la resolucién impugnada.

Tanto el recurso como el escrito de motivos deberan presentarse por escrito en la
lengua en que se adoptd la resolucion impugnada. Una vez recibido el escrito de
motivos, la Secretaria de las Salas de Recurso remitird el recurso (recurso y escrito de

motivos) a la instancia cuya resolucion se impugne.

En los asuntos ex parte, la instancia cuya resolucion se impugne estimara el recurso si
lo tuviere por admisible y fundado. Si no lo tuviere por admisible y fundado, remitira de

nuevo el asunto a las Salas de Recurso.

En los asuntos inter partes, la instancia cuya resolucion se impugne estimara el recurso
si lo tuviere por admisible y fundado, siempre que la otra parte lo acepte. La instancia
cuya resolucion se impugna dispone de un mes para pronunciarse sobre la revision,
aunque puede rechazarla antes de que se haya cumplido dicho plazo. Si dicha instancia
no tuviese el recurso por admisible y fundado, remitira de nuevo el asunto a las Salas de

Recurso.

En un asunto ex parte, el expediente es remitido inmediatamente al presidente de la
sala competente, quien designara un ponente. Si el ponente lo considera oportuno,
contactara con el recurrente para formularle cualquier pregunta pertinente en relacion
con el recurso. De no ser asi, se elaborard un proyecto de resolucion que sera debatido
por la sala. Una vez adoptada una resolucion, se procedera a notificarla a la parte

interesada.

En los asuntos inter partes, el procedimiento varia ligeramente. La parte recurrida podra

presentar una contestacion y, de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento de las
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Salas de Recurso, un recurso accesorio. Si se presenta una contestacion, podra

presentarse una réplica, y si se presenta una réplica podré presentarse una duplica.

Una vez concluida la parte escrita del procedimiento, se remite el expediente al
presidente de la sala competente, que designard a un ponente. Si el ponente lo
considera oportuno, contactara con el recurrente para formularle cualquier pregunta
pertinente en relacion con el recurso. En caso contrario, se elaborard un proyecto de
resolucion que sera debatido por la sala. Una vez que se adopte una resolucion, se

procederéa a notificarsela a las partes.

La sala puede o bien ejercer cualquier de las facultades incluidas en el marco de
competencias de la instancia responsable de la resolucién impugnada o puede devolver
el asunto a dicha instancia. En los asuntos de examen, la sala puede reabrir el examen

en relacion con cualquier motivo de denegacion absoluta.

3.111. PROCEDIMIENTO DE OPOSICION EN CHILE. PATENTES.

Una patente confiere al titular un derecho exclusivo sobre la invencion reivindicada y

reconocida por la Oficina de Propiedad Industrial de Chile (INAPI).

Este derecho se confiere tras seguir el procedimiento previsto en la Ley de Propiedad
Industrial, su Reglamento y normas vigentes en materia de patentes. La patente le da al
titular el derecho exclusivo de la invencion y la posibilidad a nivel juridico de impedir que
otras personas fabriquen, exploten, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invencion

patentada sin su autorizacion.

De manera general, para iniciar el proceso de proteccidon para una posible creacion, el
interesado debe presentar una solicitud de patente en Instituto Nacional de Propiedad

Industrial (INAPI) de Chile, la solicitud de patente debe ser presentada de acuerdo a los
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requerimientos que se establecen en la Ley 19.039 de Pl y su Reglamento. La patente
sera concedida cuando se verifique que satisface los requisitos de patentabilidad y
demaés exigencias de la Ley y su reglamento. Lo anterior se realiza mediante una
evaluacion de los antecedentes por profesionales con la especialidad técnica

correspondiente a la invencion.

El procedimiento de patentes es el conjunto de fases sucesivas destinado a la obtencion
de un registro de patente. Por lo tanto, se compone de varias etapas que comienzan
con la presentacion de la solicitud, y finaliza en la concesion y registro de la invencion, si

se cumple con todos los requisitos legales.

3.111.A. PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

El procedimiento de tramitacion de una solicitud de patente se inicia al momento de la
presentacion de la solicitud en INAPI. El art. 11 RLPI sefiala que una solicitud de
patente de invencion, o modelos de utilidad, se debe presentar en un formulario que

contendra las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razon social, RUT, si tuviere, correo electronico y domicilio del
interesado e igual informacion sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A
eleccion del solicitante podra, ademas, indicar el numero de su cédula nacional de

identidad y el de su apoderado o representante, 0

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio;

c¢) Titulo del invento;

d) Numero, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la

hubiere;
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e) Declaracion formal de novedad, propiedad y utilidad de la invencion, segun el art. 44
de la LPI;

f) Firma del solicitante o de su apoderado, o representante, si lo hubiere.

Una solicitud de patente incluye:

e Formulario solicitud de patente. Se trata de un formulario Unico, que permite

identificar aspectos de la solicitud y de los involucrados en ésta.

e Formulario hoja técnica. En la Hoja Técnica ademads, se debe incluir un resumen
representativo de la invencion, su campo de aplicacion y problema técnico que pretende
solucionar, pudiendo ademas contener una figura, también representativa. La extension
del resumen no debe exceder los 1.600 caracteres™. Se hace presente que en caso que
el solicitante designe un representante, se debera acompariar un poder>. A su vez, si el

solicitante es distinto al inventor se debera acompafiar una cesién de derechos.>

e Memoria descriptiva. Se trata de un documento que contiene una descripcion
detallada, clara y completa de lo que se desea proteger. En el caso de las patentes de
invencion y modelos de utilidad debe contener: Descripcion de lo conocido en la
materia; descripcion de los dibujos acompafados, si los hay; descripcion detallada de la

invencion; ejemplo de aplicacion, cuando corresponda.

La descripcion de lo conocido en la materia comenzara introduciendo el campo de
aplicacion preferente de la invencion, citando el problema técnico que ésta aborda y
hara una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas
soluciones sean lo mas cercanas y actuales posibles desde el punto de vista tecnoldgico,

destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

%3 Art. 38 Reglamento de la Ley N° 19.039 de Chile.
> Art. 15 Reglamento de la Ley N° 19.039 de Chile.
> Art. 11 y 12 Reglamento de la Ley N© 19.039 de Chile.
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La descripcion de la invencion es una explicacion detallada y clara de la invencion en
referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo
suficientemente clara y completa como para que cualquier persona especializada en el

sector industrial al que se refiera pueda "reproducir la invenciéon®.

En relacién con el ejemplo de aplicacion de la invencion, éste consistirA en una
exposicion detallada de, a lo menos, un modo de realizacion de la invencion, que podra
apoyarse o ilustrarse con la ayuda de los dibujos si los hubiere, que sirva para hacer

reproducible la invencion.

e Pliego de Reivindicaciones. Se trata de un documento que contiene el conjunto de
descripciones claras y concisas, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por
objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener proteccion.
Estardn precedidas de un numero arabigo y seran tantas como sean necesarias para

definir y delimitar correctamente la invencién.>®

e Dibujos. Se entendera por dibujos tanto los esquemas, diagramas de flujo y los
graficos. Estos deben realizarse en un trazado técnico, no debiendo estar enmarcados o
delimitados por lineas, omitiendo todo tipo de rétulo y texto explicativo, el cual debe
reemplazarse por referencias numeéricas las que seran explicadas debidamente en la
descripcion detallada de la invencion en la Memoria Descriptiva. En el caso de los
dibujos del disefio industrial, éstos deberan contener a lo menos una vista en planta
superior, en elevacién, en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, segun la
complejidad del disefio. En el caso de los dibujos industriales, sera suficiente con la
representacion en un plano de la reproduccion del dibujo. Ademas, en estos tipos de
derechos, las figuras de los dibujos deberan numerarse y presentarse con un duplicado

fotostatico.

Art. 41 a 44 Reglamento de la Ley N° 19.039 de Chile.
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3.111.B. EXAMEN DE FORMA.

Después de presentada la solicitud de patente de invencién, modelo de utilidad, disefio
industrial, dibujo industrial o0 esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
INAPI realiza un examen preliminar destinado a verificar que se hayan acompafiado los
documentos que correspondan segun el tipo de solicitud y que ésta cumple los

requisitos formales minimos para continuar con la tramitacion.

En el Examen Preliminar puede suceder que:

o Existan observaciones.

El solicitante debe contestar las observaciones dentro del plazo de 60 dias habiles,
realizando las correcciones, aclaraciones o acompafiando los documentos pertinentes,
segun sea el caso. En caso de no contestar en el plazo establecido, la solicitud se tiene

por no presentada.

+ No existan observaciones.

Si no existen observaciones o éstas fueron subsanadas oportunamente, la solicitud es
aceptada a tramitacion. Después, el solicitante debe retirar un extracto de la solicitud en
INAPI y requerir su publicacion al Diario Oficial dentro del plazo de 60 dias habiles,

contado desde la fecha de aceptacion a tramite.

En el examen preliminar se debe verificar o revisar el cumplimiento de un conjunto de

requisitos de tipo formal, que principalmente son los siguientes:

a) Verificar que se acomparie la cesion de la invencion, si fuere una persona distinta del

inventor.
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b) Verificar que se acompairie el poder, si la solicitud designa un representante.

No obstante, si no se dispone del poder para los efectos de presentar la solicitud,
bastara con que el representante indique en ésta el nombre del solicitante por quién
actuara. En este evento, INAPI conferira un plazo de 30 dias a los residentes nacionales
y 60 dias a los residentes en el extranjero para acompafar el poder respectivo (art. 15
LPI y art. 17 RLPI).

c) Verificar que se acompafie el resumen de la invencién (hoja técnica), la memoria
descriptiva, pliego de reivindicaciones, en idioma espafiol, y los dibujos, cuando
procediera (art. 43 LPIl y art. 11 RLPI).

d) Asignar una clasificacion de la invencion de acuerdo al Clasificador Internacional de

Patentes (CIP).

e) Revisar el titulo de la solicitud o asignar uno nuevo, en caso de que el titulo con que

se presento la solicitud sea incorrecto o incompleto.

f) De ser necesario, se debera indicar cual es el dibujo mas representativo de la
invencion, a fin de que una imagen de este sea incluida en la publicacion establecida en

el art. 4° LPI (art. 17 RLPI).

3.111.C. PUBLICACION DE LA SOLICITUD.

Una vez aceptada a tramitacion la solicitud de patente, INAPI prepara un extracto de
ésta que contiene el namero de solicitud, nombre completo o razon social del
solicitante, el titulo que serd un extracto explicativo del contenido del derecho cuya
proteccidon se pretende y, de ser necesario, el dibujo mas representativo de la solicitud

(art. 17 RLPI).
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Con el extracto en su poder, el solicitante debera requerir a su costa la publicaciéon del
extracto en las oficinas del Diario Oficial habilitadas en INAPI, dentro del plazo de 60

dias de aceptada a tramite la solicitud (art. 14 RLPI).

Antes de requerir la publicacion en el Diario Oficial el solicitante tendrd que verificar la
conformidad del extracto con los antecedentes de la solicitud, y deberd requerir la
emision de uno nuevo en caso que éste no refleje fielmente el contenido de la solicitud
y sus datos. La publicacién del extracto en el Diario Oficial por parte del solicitante, es
un acto consciente del solicitante que considera validos los documentos aceptados a

tramite.

Dentro del plazo de 45 dias contado desde la fecha en que se publique un extracto de la
solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de
oposicién en contra de la solicitud de patente de invencion, modelo de utilidad, disefio
industrial, dibujo industrial o esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,

transformandose el procedimiento en contencioso (art. 5° LPI).

3.111.C.i. PROCEDIMIENTO DE OPOSICION.

Dentro del plazo de 45 dias contado desde la fecha en que se publique un extracto de la
solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de
oposicién en contra de la solicitud de patente de invencion, modelo de utilidad, disefio
industrial, dibujo industrial o esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados
(art. 5° LPI).

La demanda de oposicion debe ser patrocinada por abogado habilitado conforme a lo

dispuesto en la Ley 18.120.

El procedimiento de oposicion consta de las siguientes etapas:
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a) Notificacion de la demanda de oposicion.- La notificacion al solicitante de la patente
de la demanda de oposicion se practica por carta certificada que se expide al domicilio
qgue éste haya indicado en el expediente. Al respecto, la notificacion de la oposicién se
entendera efectuada tres dias después que la carta sea depositada en el correo.”’ La

carta certificada incluye el envio de copia integra de la oposicién y su proveido.

b) Contestacion de la demanda de oposicion.- A contar de la notificacién de la demanda
de oposicion, el solicitante de la patente y demandado dispone de un plazo de 45 dias

para contestar la oposicién.

c¢) Prueba.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud
de patente y la demanda de oposicion, se recibe la causa a prueba por el plazo de 45

dias.

El término probatorio podra prorrogarse en casos calificados por 30 dias a peticion de
cualquiera de las partes en el litigio. La documentacion que se acomparie durante la
fase de prueba debe presentarse en espafiol o debidamente traducida, si INAPI asi lo

exigiere.

En el procedimiento contencioso las partes pueden hacer uso de todos los medios de
prueba habituales en este tipo de materias, y los establecidos en el Cddigo de

Procedimiento Civil, con exclusion de la prueba testimonial.

Citadas las partes a oir sentencia no se admiten escritos ni pruebas de ninguna especie,
excepto aquellos referentes a la cesion de la solicitud, avenimientos o limitaciones de la
solicitud.®

d) Nombramiento de perito.- Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI
proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de fondo de la solicitud. Las
consideraciones que se tienen para la asignacion de un perito son las mismas a las

descritas precedentemente en la seccidon 6 punto 1. A partir de la designacion del perito,

57 Articulo 13 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.
>% Articulos 10 a 12 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.
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las etapas del procedimiento contencioso son las mismas del procedimiento no
contencioso, con la Unica diferencia de que el primero finaliza con una resolucién
definitiva denominada “Fallo” o “Sentencia”, en tanto que el procedimiento no
contencioso termina con una “Resolucién Definitiva”, ambas dictadas por el Director

Nacional.

e) Informe pericial.- El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 dias,
contado desde la aceptacion del cargo. El perito puede solicitar la ampliacion del plazo
hasta por 60 dias, peticion que debe ser fundada y que INAPI concedera si existen

motivos justificados.

Notificado el informe pericial, las partes disponen de un plazo de 60 dias para formular
las observaciones que estimen convenientes al informe. Cualquiera de las partes puede
solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliacion del plazo hasta por 60

dias para formular observaciones al informe pericial.

De las observaciones de las partes se dara traslado al perito para que, en un plazo de

60 dias, responda a dichas observaciones evacuando el informe respuesta del perito.>®

f) Informe Técnico del Examinador.- El expediente y sus antecedentes seran puesto en
conocimiento del examinador para que emita el referido informe técnico que oriente y

sirva de apoyo a la sentencia.

g) Fallo.- El procedimiento contencioso finaliza con la dictacion del fallo del Director
Nacional. En contra del fallo procede el recurso de apelacion, que debe interponerse
dentro del plazo de 15 dias contado desde su notificacion, para ser conocido por el
Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelacion se concede en ambos efectos y
procede en contra de las resoluciones que tengan el caracter de definitivas (que es el

caso de la que resuelve el juicio de oposicion) o interlocutorias.

> Articulo 7 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.
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3.111.C.ii. PAGO DEL ARANCEL PERICIAL.

Vencido el plazo de 45 dias para formular oposicion, se inicia un nuevo plazo de 60 dias
para que el solicitante acredite ante INAPI el pago del arancel pericial. En caso de no
acreditarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendra por abandonada,
estableciendo a continuacion un plazo de 120 dias habiles para el desarchivo de la
misma. Vencido este plazo sin subsanarse el pago correspondiente, la solicitud se tendra

por abandonada definitivamente.®

El valor del arancel pericial varia segun el tipo de solicitud de derecho de propiedad
industrial en tramite, como se muestra en el Anexo IV. Sus valores fueron fijados por

Ultima vez por Resolucion Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre de 201116.

El pago del arancel pericial debe realizarse en la cuenta habilitada para estos efectos en
el banco del Estado. Luego debe acreditarse dicho pago en INAPI, mediante un escrito

gue indique el comprobante de deposito respectivo.

3.111.D. NOMBRAMIENTO DEL PERITO.

Acreditado el pago del peritaje, la solicitud de patente queda habilitada para que INAPI
designe un perito, esto es, una persona cuya idoneidad haya sido previamente calificada
por el Director Nacional de INAPI, y que debera estar incluido en un registro especial

llamado Registro de Peritos, que al efecto se llevara en INAPI.

% Articulo 45 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.
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La designacion del perito atiende estrictamente a las caracteristicas y materias técnicas
respecto de las que trate la solicitud, asi como a la sub-especialidad técnica en la que el

perito se desemperie.

El perito debe aceptar el cargo en el expediente respectivo dentro de un plazo de 20
dias contado desde su nombramiento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se
entendera que rechaza el cargo debiendo procederse a la designacion de otra persona
quien gozara del mismo plazo para su aceptacion o rechazo. La no aceptacion del cargo
debera ser fundada. El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 dias,
contado desde la aceptacion del cargo. El perito puede solicitar la ampliacién del plazo
hasta por 60 dias, peticion que debe ser fundada y que INAPI concedera si existen
motivos justificados. Dicha prérroga comenzard su vigencia a partir del dia habil
siguiente al de vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolucién que otorgue

la prorroga se notifique en fecha distinta.

3.111.E. EXAMEN DE FONDO.

El examen de fondo consiste en un documento escrito con el andlisis técnico de la
solicitud, destinado a verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos

en los Arts. 32, 56, 62 y 75 de la Ley N°® 19.039, segun corresponda.

El perito debe emitir su informe dentro del plazo de 60 dias habiles, contado desde la

fecha en que acepté el cargo.

El examen de fondo puede o no contener observaciones a la solicitud., lo cual es

notificado al solicitante:

o El informe pericial hace observaciones
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El solicitante tiene 60 dias habiles para responder las observaciones del perito.

« El informe pericial no hace observaciones

Si no hay observaciones, la solicitud pasa a revision formal y queda en estado de ser

aceptada.

3.111.F. RESOLUCION DEFINITIVA.

Evacuado el informe respuesta del perito, la solicitud queda en estado de ser resuelta.
Decretado el estado de resolver el examinador revisara la solicitud y determinard su

curso futuro, que podra consistir en:

1. Aceptar la solicitud.- El examinador constata que la instancia pericial ha sido completa
y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud cumple con los
requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis de LPI

y no presenta defectos formales que impidan su concesion.

Si la solicitud cumple los requisitos legales pero presenta algun defecto meramente
formal que no cambia el fondo de la misma, como errores tipograficos en la hoja técnica
0 en la memoria descriptiva, la resolucion definitiva junto con conceder la patente podra

corregir de oficio tales errores.

2. Rechazar la solicitud.- El examinador concluye que la instancia pericial ha sido
completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud no
cumple alguno de los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 31, 32, 33,
35, 36 y 43bis de LPI, la materia reivindicada se encuentra excluida de proteccién, no es

patentable, no se trata de un derecho exclusivo o la invencion no esta suficientemente
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descrita en la solicitud. Es decir, la solicitud no cumple alguno de los requisitos legales

que habiliten la concesion de la patente.

3. Devoluciéon de la solicitud al perito.- En este caso, el examinador verifica que la
instancia pericial ha sido inadecuada, ya sea porque omite pronunciarse sobre alguno de
los requisitos de patentabilidad, el pronunciamiento sobre ellos es incompleto o, por
ejemplo, se advierte que el perito no analizé determinados documentos o antecedentes
gue pudieran ser relevantes para decidir si la patente se puede conceder o no. En
consecuencia, faltan antecedentes que permitan resolver con fundamento si la solicitud

tiene mérito para concederse.

En estas circunstancias, se dicta una resolucion que ordenara al perito emitir un informe
pericial complementario dentro de un plazo determinado, la que ademas sefalara

taxativamente los puntos sobre los cuales se debe informar.

Evacuado el informe pericial complementario, éste sera notificado al solicitante para que
responda a las observaciones del caso. Tanto el plazo del perito para emitir su informe
como el del solicitante para responder al mismo, podran ser sujetos de prérroga hasta

por 60 dias.

Recibida las observaciones del solicitante o constatada la inexistencia de observaciones,
los antecedentes seran revisados por el examinador a objeto de decidir si con los

nuevos antecedentes la solicitud es susceptible de aceptarse o rechazarse.

4. Correcciones al solicitante.- EI examinador verifica que la instancia pericial ha sido
completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud cumple
con los requisitos de patentabilidad, sin embargo presenta defectos formales que hacen
imposible la concesion de la patente, particularmente en la hoja técnica, memoria
descriptiva o pliego de reivindicaciones, por lo cual se dicta una resolucién que junto
sefialar en forma expresa cada uno de los defectos de que adolece la solicitud, fija un

plazo de 30 dias habiles al solicitante para subsanarlos.
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Evacuada la respuesta por el solicitante, el examinador revisard los antecedentes para

luego resolver si la solicitud puede concederse o debe rechazarse.

5. Observaciones con emplazamiento.- El examinador verifica que aun hay materias por
discernir en la solicitud y determina que la solicitud no cumple uno o mas de los
requisitos de patentabilidad establecidos en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis LPI o
adolece de algun otro defecto de tipo sustantivo. En este evento, la resolucién
respectiva indicara cual es la objecion de fondo y sus fundamentos, junto con conferir
un plazo de 60 dias habiles al solicitante para subsanar la observacion en cuestion. De
no evacuarse respuesta por el solicitante dentro del plazo asignado o, si ésta no corrige

la objecidn, la solicitud sera rechazada.
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CAPITULO 4.- PROCEDIMIENTO DE OPOSICION EN MEXICO.

Antes de adentrarnos al tema que nos ocupa, es importante hablar de cémo funcionan

en la actualidad los procedimientos para registro de marcas y patentes en México.

4.1. REGISTRO DE MARCA EN MEXICO EN LA ACTUALIDAD.

Como recordamos, una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado, esté o no esté registrada. Sin
embargo, su uso exclusivo en México se obtiene mediante su registro en el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

La vigencia de los derechos sobre la exclusividad de un signo distintivo es de diez afios
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, que podra renovarse por

periodos de la misma duracion.

La Ley de la Propiedad Industrial sefiala que las marcas se registraran en relacién con
productos y servicios determinados, y para obtener el registro, la solicitud presentada

ante el Instituto debera sefalar los productos/servicios a los que se aplicara.

Asimismo, la legislacibn en la materia establece que cada producto o servicio se
clasificara en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de

Productos y Servicios para el registro de marcas.

Para distinguir los productos y servicios, la clasificacion internacional cuenta con 45

clases, asi como una lista alfabética de los mismos; por ello, es importante atender a
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dicha clasificacion a efecto de obtener el registro y sefialar los productos y servicios que

desean distinguir.

Existen dos formas para realizar la presentacién de su solicitud de registro o publicacion

de signos distintivos:

J Presentacion fisica de la solicitud.- La presentacion tradicional de la solicitud de
registro o publicacion de signos distintivos es aquella en la cual los mismos usuarios
deben de ingresar su documentacién fisicamente en el Instituto, en sus Oficinas
Regionales o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaria de

Economia.

J Presentacion en Linea.- La presentacion en linea de la solicitud de registro o
publicacion de signos distintivos ofrece al usuario una via moderna, comoda y segura
para realizar el llenado, pago y envio de la solicitud desde cualquier lugar en el que se
encuentre, evitando acudir al banco y al Instituto; asimismo, disminuye los posibles

errores en el llenado de la solicitud y con esto le evita gastos innecesarios al usuario.

Una vez que la solicitud es ingresada al sistema de marcas del IMPI, es turnada a una
Coordinacion de Examen de Forma, en la cual un examinador evalia que la solicitud
cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial. En
caso de existir un requisito por cumplimentar, el IMPI lo hard saber por escrito

otorgando un plazo de cuatro meses sin prorroga para darle contestacion.

Una vez satisfecho el examen de forma, la solicitud es turnada a un nuevo examinador
quien realizara el examen de fondo, verificando que los elementos graficos, fonéticos e
ideologicos de la marca propuesta a registro no invada los derechos de terceros.
Asimismo verifica que no caiga en los supuestos de negacion de registro de marca

sefialados por el articulo 90 de le Ley de la Propiedad Industrial.
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En caso de existir una objecion derivada del examen de fondo, el IMPI lo notificara por
escrito al interesado, otorgandole un plazo de cuatro meses sin prorroga para darle

contestacion.

En caso de que el impedimento legal sea desestimado por el interesado, el Instituto
concederd el Titulo de Registro de Marca en su favor, con una vigencia de diez afios
contada a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, siendo renovable por

periodos de diez afos.

En caso de no desestimar el impedimento legal, el Instituto girard la negativa de
registro de marca por escrito al interesado, teniendo éste un plazo de quince dias para
interponer recurso de revision ante el propio instituto, o bien cuarenta y cinco dias para

iniciar el juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Como podemos observar actualmente nuestra legislacidon no cuenta con un instrumento
gue permita que el Titular de un registro de marca, pueda encarar la concesion de un
registro de marca antes de que la misma sea otorgada, en caso de que considere que la
marca en tramite y la expectativa de derecho que pueda constituir al solicitante de la
misma, afecte sus derechos derivados del registro de marca de que es titular. Pues la
actual Ley de la Propiedad Industrial Mexicana no contempla un procedimiento de
oposicién previo a la concesion de un registro; es decir, que el Titular de un derecho
debe esperar a que sus derechos sean vulnerados para poder acudir ante la Autoridad

competente, cuando quiza, ya haya sufrido un grave e irreparable perjuicio.

Asimismo encontramos que si bien nuestro sistema de marcas no prevé la figura juridica
del procedimiento de oposicion, en la actualidad algunas autoridades han comenzado a
argumentar la necesidad de conceder garantia de audiencia a un tercero opositor, tal y
como fue establecido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito en la tesis aislada que al efecto sefiala:
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Epoca: Novena Epoca

Registro: 173549

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo XXV, Enero de 2007

Materia(s): Administrativa

Tesis: 1.40.A.552 A

Pagina: 2265

MARCA. PREVIA CONCESION DE SU REGISTRO DEBE OTORGARSE LA GARANTIA
DE AUDIENCIA A QUIEN EN DIVERSO PROCEDIMIENTO SOLICITO LA
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION POR EL USO DE UNA
SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION, AUN CUANDO LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL NO PREVEA LA FIGURA DE TERCERO OPOSITOR.

En un procedimiento para obtener el registro de una marca debe otorgarse la
garantia de audiencia a la parte que promovidé el diverso procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion por el uso de una semejante en grado de
confusion, en virtud de que aquélla debe tener la oportunidad de que se valore si
existe la infraccion administrativa, previo a la concesion del registro de la marca,
ya que es importante que se decidan los temas 0 aspectos conexos en una sola
instancia para permitir aportar pruebas y formular alegatos a los posibles afectados
y evitar que se divida la continencia de la causa y el dictado de resoluciones
contradictorias, es decir, si es previsible que la semejanza de las marcas en grado
de confusion sea resuelta, definida y decidida, antes de otorgar el registro
marcario; maxime que la garantia de audiencia constituye un derecho fundamental

tutelado constitucionalmente a favor de quienes pudieran ser afectados por la
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determinacion correspondiente. No es obstaculo a lo anterior que la Ley de la
Propiedad Industrial, en el procedimiento de registro marcario no establezca la
figura del tercero opositor o que sean llamados los que se consideren afectados en
sus derechos, si la infraccion administrativa pendiente de resolver involucra la

marca que se pretende registrar.

Amparo en revision 258/2006. Grupo Bimbo, S.A. de C.V. 27 de septiembre de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia

Patricia Peraza Espinoza.

Si bien se trata de una tesis aislada, lo cierto es que este tipo de criterios nos muestran
la necesidad que tiene el actual sistema para el registro de marcas en México de

implementar un sistema de oposicion.

4.11. CONCESION DE PATENTES EN MEXICO EN LA ACTUALIDAD.

En nuestro pais una patente es concedida por el Estado, a través del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) para explotar una invencion, susceptible de aplicacion
industrial, y se deben satisfacer las siguientes condiciones para que una invencion sea

patentable:

A) Novedad:

El proceso o producto debe basarse en una manera universalmente nueva de
transformar la materia o la energia existentes en la naturaleza, es decir que no se

encuentra en el estado de la técnica (conjunto de conocimientos técnicos que se han
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hecho publicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacion o por

cualquier otro medio de difusion o informacion, en el pais o en el extranjero).

B) Actividad inventiva:

El proceso o producto debe ser una creacién de algun ser humano y no ser evidente

para un técnico en la materia

C) Aplicacion industrial:

El proceso o producto debe tener aplicacién industrial, es decir, la posibilidad de ser

producido o utilizado en cualquier rama de la actividad econémica.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial; su Reglamento; y el Acuerdo que
establece las Reglas para la presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, a continuacibn mencionaré algunos lineamientos importantes para

la presentacion de las solicitudes de patente.

e La denominacion o titulo de la invencion debera ser breve, debiendo denotar por si
sola la naturaleza de la invencion. No seran admisibles como denominaciones: nombres
0 expresiones de fantasia o indicaciones comerciales o signos distintivos.

e Posteriormente se agregaran la descripcion, las reivindicaciones, el resumen y los
dibujos, los cuales deberan ordenarse y numerarse consecutivamente y cumplir con
ciertos requisitos de forma (Utilizar papel blanco tipo Bond de 36 Kg; ser legibles de tal
manera que puedan reproducirse por fotografia, procedimientos electronicos, offset o
microfilme; ser de formato rectangular de 21.5 x 28 cm. (tamafio carta), o de formato
A4 (21 x 29.7 cm); utilizarse sélo por un lado y en sentido vertical; tener margenes en
blanco: minimo de 2 cm. en el superior, en el inferior y en el derecho y de 2.5 cm en el
izquierdo. Maximo de 4 cm. en el superior e izquierdo y de 3 cm. en el derecho y el
inferior; las hojas que contengan los dibujos deberan presentarse sin marco y tendran
una superficie utilizable que no excederd de 17.5 x 24.5 cm; las hojas deberan

ordenarse y numerarse consecutivamente, con nameros arabigos colocados en el centro
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de la parte superior o inferior de las hojas, sin invadir los méargenes especificados.
Después del resumen, se incluirdn los dibujos, pudiendo numerar por separado las
hojas; no presentar arrugas, rasgaduras o enmendaduras; estar razonablemente
exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones; la
escritura de los textos de la descripcion, las reivindicaciones y el resumen debera ser
mecanografiada o impresa, hacerse con un espacio entre lineas de 1 1/2 o doble
espacio y numerar al margen izquierdo, por lo menos de 5 en 5 los renglones de cada
hoja; hacerse con caracteres cuyas mayusculas no sean inferiores a 0.21 cm de alto y

de color negro e indeleble.)

Presentada la solicitud, el Instituto realizara un examen de forma de la documentacion y
podra requerir que se precise o0 aclare en lo que considere necesario, 0 se subsanen sus
omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos

meses, se considerara abandonada la solicitud.

La publicacion de la solicitud se hara lo antes posible después de 18 meses a partir de la

fecha de presentacion, o antes a peticion del interesado.

Una vez publicada la solicitud de patente, el Instituto hard un examen de fondo para
determinar si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad o se encuentra en
alguno de los supuestos de excepcion y/o no invencion previstos en los articulos 16 y 19

de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para determinar que una invencion es nueva Yy resultado de una actividad inventiva, se
considerara el estado de la técnica en la fecha de presentacion de la solicitud de patente

0, en su caso, de la prioridad reconocida.

Ademas, para determinar si la invencién es nueva, estaran incluidas en el estado de la
técnica todas las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a esa

fecha, que se encuentren en tramite, aunque la publicacion se realice con posterioridad.
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Cuando proceda el otorgamiento de la patente, el Instituto lo comunicara por escrito al
solicitante, para que en el plazo de dos meses cumpla con los requisitos para su

publicacion y con el pago de la tarifa por expedicién del titulo

La vigencia del derecho exclusivo de explotacion de una patente es de 20 afios a partir

de la presentacion de la solicitud.

4.11.A. ANALISIS DEL ARTICULO 52 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Aunque la legislacion Mexicana en materia de Propiedad Industrial no contempla un
procedimiento de oposicion como lo hacen diversos paises en el mundo, podemos
observar que la tendencia llama en esa direccion; incluso en la legislacion vigente
podemos encontrar algunos indicios en materia de patentes, donde el legislador dirige
su atencion a la posibilidad de recibir informacion de cualquier tercero ajeno respecto a
una solicitud de patente en tramite, este es el caso del articulo 52 bis, adicionado el 18

de junio de 2010, mismo que a la letra sefala:

Articulo 52 BIS.- Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha

de publicacion en la Gaceta, el Instituto podra recibir informacion de cualquier
persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los articulos 16 y 19

de esta Ley.

El Instituto podra, cuando asi lo estime conveniente, considerar dicha informacién
como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la
solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El
Instituto dara vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que,
de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho

convengan.
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La presentacion de informacion no suspendera el trdmite, ni atribuira a la persona
que la hubiera presentado el caracter de interesado, tercero o parte, y, en su caso,

procederé el ejercicio de las acciones previstas en el articulo 78 de esta Ley.

Del precepto legal podemos rescatar algunas premisas importantes:

a) Se establece un plazo para que cualquier tercero ajeno al tramite de una solicitud de
patente haga llegar informacion referente a si la solicitud de que se trate cae en alguna
de las excepciones de patentabilidad y/o versa sobre algun tema que no se considere

invencion.

b) El examinador tendra libre albedrio para tomar en cuenta o ignorar la informacion
(total o parcial) hecha llegar por cualquier tercero, y tampoco esta obligado a resolver
alguna cuestion planteada en dicha informacion, ni darle el alcance que el promovente

pretenda.

c) En caso de que el Examinador decida tomar en cuenta la informacién presentada por
el tercero, dard vista al solicitante de la patente para que manifieste lo que a su derecho

convenga.

Sin duda, son tres premisas importantes que se incorporan al procedimiento que se
sigue durante el tramite de una solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, sin embargo, no podemos hablar de un procedimiento de
oposicidn, ya que en primer lugar, el tercero de quien se habla en el precepto legal, no
esta obligado a demostrar ni siquiera indiciariamente, algun interés juridico, derecho
concedido y/o expectativa de derecho que pueda ser vulnerada; esto sin lugar a dudas
permea la posibilidad de que en todo caso, el afectado, pueda llegar a ser el solicitante
de la patente. Tampoco establece cuales pueden ser los motivos de oposicion que se
puedan alegar y por udltimo, no podemos hablar de un verdadero procedimiento de
oposicién cuando la Autoridad no esta obligada a tomar en cuenta los argumentos o la

informacién presentada por el tercero ajeno, es decir, que ese tercero que puede llegar
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a ser perjudicado con la concesién de una patente, no tiene una garantia de Audiencia

previa a que sus derechos de propiedad industrial sean vulnerados.

4.111. PROCEDIMIENTOS CONEXOS.

Los procedimientos conexos son aquellos en los que es posible plantear objeciones a un
registro de marca o concesion de una patente. Encontramos este tipo de procedimientos
particularmente en los sistemas que no prevén procedimientos de oposicién o, si los
prevén, éstos son limitados, como es el caso de nuestro pais. Sin embargo, los
procedimientos conexos como la nulidad, caducidad y cancelacion de las marcas
deberian estar disponibles en todos los sistemas porque dan la oportunidad de revisar
las marcas y patentes que puedan haber sido concedidas indebidamente o los signos
gue ya no corresponda proteger, por falta de uso o falta de pago segun sea el caso.
Idealmente, el hecho de que una parte haya perdido una oposicion no deberia impedirle
entablar una accion de invalidacion o cancelacion, como tampoco el hecho de que esa

parte no haya presentado una oposicion aun pudiendo hacerlo.

En el caso de nuestro pais, la legislacion prevé los procedimientos de declaracion
administrativa de nulidad y caducidad para el caso de registros de marca y patentes, asi

como el procedimiento de cancelacion para el caso de las marcas.

La ley de la propiedad industrial establece las causales por las cuales sera nula una
patente en el articulo 78 y un registro de marca en su articulo 151. Y las causales de
nulidad de una patente las encontramos en el articulo 80 de dicha ley, mientras que las

relativas a un registro de marca estan establecidas en el articulo 152.

En ambos casos la declaracion de nulidad se hard administrativamente por el Instituto,

de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico Federal cuando tenga algun interés
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la Federacion, en los términos de la Ley de la materia. La declaracion de nulidad
destruird retroactivamente a la fecha de presentacion de la solicitud, los efectos de la

patente o registro respectivos.

Para el caso de la cancelacién de un registro de marca, este procedera si su titular ha
provocado o tolerado que se transforme en una denominacion genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registrg, de
tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el publico, la
marca haya perdido su carécter distintivo, como medio de distinguir el producto o

servicio a que se aplique.

Ahora bien, para el tema que nos ocupa es importante recalcar que si bien son
procedimientos que utilizamos plenamente en nuestro sistema juridico, también
conllevan que el titular de una patente o un registro de marca no sea capaz de defender
sus derechos de propiedad industrial de una inminente vejacion a los mismos (aunque
pueda tener conocimiento previo de ellos), sino hasta en tanto estos no sean vulnerados

con la concesion de otro que le afecte.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta el grave perjuicio que se le puede causar al
titular de un registro de marca o de patente que se vea afectado por la concesion de un
nuevo registro al cual no puede oponerse de manera previa, ya que la instauracion de
un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad con sus consecuentes y posibles
recursos y agotamiento de medios de impugnacion, pueden tardar muchos afios hasta
culminar en una resolucién definitiva. Eso sin contar el correspondiente juicio de

reparacion de dafios y perjuicios.

Por lo anterior, es necesario voltear a la tendencia global de instaurar procedimientos de

oposicién como parte de la defensa de derechos de propiedad industrial.
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4.1V. EL SISTEMA DE OPOSICION EN MEXICO A LA LUZ DEL SISTEMA DE MADRID

Como ya habiamos sefialado previamente, el Sistema de Madrid ofrece al propietario de
una marca la posibilidad de protegerla en varios paises (Miembros de la Union de
Madrid) mediante la presentacion de una solicitud Unica directamente en su propia
oficina de marcas nacional o regional. El registro internacional de una marca tiene los
mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en
cada uno de los paises designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un pais
designado no deniega la proteccion en un plazo determinado, la marca goza de la

misma proteccion que si hubiera sido registrada por esa oficina.

En el proceso de un registro internacional intervienen tres actores principales:
1. La Oficina de Origen (de la solicitud o registro de base);

2. La Oficina Internacional, y

3. Las Oficinas Nacionales designadas en la solicitud.

En razon de lo anterior, es que México, asi como cada una de las partes contratantes
del Protocolo de Madrid, puede desempefar dos papeles: Como Oficina de Origen y

Como Oficina Designada.

El procedimiento de tramitacion de la solicitud de marca internacional se lleva en cabo

tres etapas principales:

La presentacion y revision de datos para la certificacion de la solicitud internacional

ante la Oficina de Origen,

-El estudio de formalidades, publicacion y remisién a las Oficinas Designadas por la

Oficina internacional, y
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-La recepcion y analisis de fondo (concesidon o negativa de registro) por parte de cada

Oficina Designada

A continuacion se presenta un breve esquema que muestra el procedimiento de solicitud

de manera general:®

1. Solicitud/ Registro 2. Oficina de Origen (OO)
de base

4. Oficina de las Partes 3. Oficina Internacional

Contratantes Designadas (OD) (OMPI)

5. Denegacién/Registro

La Oficina de Origen es aquélla en la que se inicia el tramite mediante la presentacion
de la solicitud de marca internacional y donde con anterioridad se solicitd o registré la
marca de base. En el caso de México es el IMPI, a través de la Direccion Divisional de
Marcas (DDM). La OMPI no recibe directamente las solicitudes internacionales; éstas
siempre deben ser presentadas a través del IMPI, de lo contrario la solicitud sera

devuelta por la Oficina Internacional, sin realizar el estudio correspondiente.

Los datos basicos que deben figurar en la solicitud internacional son:

« Nombre y direccion del solicitante;

e Fecha de presentacion y numero de la solicitud o del registro de marca base en el
IMPI;

e Reproduccién de la marca y cualquier indicacion relativa al signo que constituye

la marca;

&1 http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Procedimiento.html
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Productos y servicios para los que se pide la proteccion, con sus correspondientes
clases;

Paises u organizaciones intergubernamentales que se designan para extender la
proteccion de la marca, y

El célculo de tasas.

La solicitud debera ser firmada por el interesado o su representante. La falta de

firma producira el desechamiento de plano de dicha solicitud.

Aunado a lo anterior, el solicitante debera presentar el comprobante de pago de las

tarifas nacionales:

Por concepto del articulo 36b)1 por el estudio de certificacion de la solicitud
internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y

Por concepto del articulo 36b)2 por la transmision o presentacion de solicitudes,
peticiones u otros documentos correspondientes a tramites internacionales ante

la Oficina Internacional.

El solicitante de la marca internacional debe asegurarse de lo siguiente:

Que la marca y el titular de la solicitud internacional sean los mismos que los que
figuran en la solicitud o registro de base, previamente presentada o registrada

ante el IMPI.

Que la redaccion de los productos o servicios de solicitud internacional coincida
con los productos o servicios, pudiendo limitar éstos respecto a los que
contempla la solicitud o registro de base. No se pueden adicionar productos y

servicios a los incluidos en la solicitud o registro de base.

El pago de las tasas internacionales se debe realizar directamente a la Oficina
Internacional OMPI, en francos suizos.
En algunos paises o partes contratantes del Protocolo (Oficinas Designadas) se

solicita informacién adicional a la solicitud de registro internacional, por lo que es
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importante que una vez que se haya decidido en qué paises o partes designadas
se solicitara el registro internacional, se revise en las Oficinas de Propiedad
Intelectual (paginas web, o con los directamente responsables de la atencién de

este tipo de solicitudes) las peculiaridades en cada Oficina Designada.

Posteriormente, la Oficina Internacional revisa las solicitudes, a efecto de verificar que
cumplan con las normas establecidas en el Protocolo y en su Reglamento de Ejecucion Comun.
Este examen se limita a cuestiones formales como la clasificacion y verificacion de la

lista de productos y/o servicios o la comprobacién del pago de las tasas internacionales.

Si la solicitud internacional cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo

y su Reglamento la Oficina internacional realiza las siguientes acciones:

e Otorga un namero internacional a la solicitud,

e Registra la marca en el Registro Internacional,

e Publica el registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la
OMPI, y

o Notifica que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes

designadas.

Si la solicitud internacional no cumple con todos los requisitos establecidos en el
Protocolo y su Reglamento y se detecta cualquier tipo de irregularidad en la solicitud
remitida por la Oficinas Nacionales (Oficina de Origen), emitira un “Aviso de
Irregularidad” (oficio de requisitos), que remitira al titular de la marca y a la Oficina de

Origen, para que en un plazo de tres meses ésta se subsane.

Es importante sefialar que la consecuencia por el incumplimiento a cada uno de los
avisos de irregularidad segun sea el caso, dara lugar a la pérdida de fecha de
presentacion (fecha legal), otorgando en su lugar la fecha de la subsanacion del

defecto/irregularidad sefialado.
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Si son subsanados los defectos, se otorgara el nimero internacional, y se remitiran las
solicitudes a cada una de las partes designadas en dicha solicitud. A partir de este
momento, comienza la tercera fase de registro de la solicitud internacional; es decir, la
tramitacion nacional de la solicitud internacional, en la que cada uno de los paises

designados resolvera aplicando su legislacion nacional.

Es importante saber que toda cuestién sustancial, como por ejemplo, determinar si la
marca reune las condiciones para obtener la proteccién o si esta en conflicto con una
marca anterior, se deja al criterio de cada parte contratante designada. En México se
debera atender al marco normativo interno, es decir a la Ley de la Propiedad Industrial

y su Reglamento.

Es en esta etapa precisamente donde considero que podemos analizar el sistema de
oposicion de dos diferentes maneras; en primer lugar la falta de este procedimiento en
nuestro pais, pone a los solicitantes extranjeros que elijan a México como un Pais
designado en desventaja, debido a que al no existir el Sistema de Oposicidn de Marcas
en nuestra legislacion, el titular de derechos marcarios que se considere afectado por la
presentacion de una solicitud de registro de marca tendrd que esperarse a que se
otorgue dicho registro para poder demandar su nulidad, por medio de un procedimiento
contencioso administrativo ante el IMPI, cuya terminacién puede tardar un par de afos,
a los que deben sumarse dos o tres afios mas en caso de que se impugne la resolucion
emitida por el IMPlI mediante un juicio contencioso-administrativo ante la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, y se inicie un juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados en
Materia Administrativa del Primer Circuito por la resolucion que dicte dicha Sala; es
decir, que lejos de fomentar el registro de marcas de entidades extranjeras en nuestro
pais y con ello la probable inversién, la falta de este procedimiento desalentara la

designacion de México como oficina de origen en una solicitud internacional.

Asimismo, tenemos la situacion contraria, es decir, cuando un solicitante nacional elige a

México como oficina receptora y designa algun pais que tenga establecido el
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procedimiento de oposicidbn en su legislacion. Cuando esa solicitud internacional se
encuentre en su fase nacional del pais designado, el solicitante debera enfrentarse a un
procedimiento ajeno a su legislacion nacional, por lo cual deberd verse obligado a
contratar los servicios de un especialista en la materia en el pais donde se esté
tramitando la solicitud de mérito; volviéndose un tramite desconocido, tedioso, costoso

y desalentador para los solicitantes nacionales de solicitudes internacionales.

Mi impresion es que la adhesion de México al Protocolo concerniente al arreglo de
Madrid para el registro internacional de marcas busca acercar a nuestro pais a tramites
y procedimientos globales en materia de Propiedad Industrial, sin embargo, para lograr
una eficaz aplicacion del mismo, debe comenzarse por homologar criterios y
procedimientos relativos a los tramites y procedimientos nacionales, es decir, que
resulta imprescindible que México contemple dentro de sus legislacion, la instauracion

de un procedimiento de Oposicion.

4.V. SISTEMA DE OPOSICION EN MEXICO A LA LUZ DEL TRATADO DE COOPERACION
EN MATERIA DE PATENTES (PCT).

El sistema tradicional de patentes exige la presentacion de solicitudes de patente
individuales para cada pais en el que se desee la proteccion para cada patente. Esa
necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente en todos
los paises en los que desee proteger su invencion y esto en el plazo de un afio tras la
presentacion de su primera solicitud, lo cual ademas conlleva diversos gastos inherentes

a estos procedimientos.

En este sentido, el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdo
de cooperacion internacional destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la

cooperacion la presentacion de solicitudes de patente, la basqueda y el examen, asi
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como la divulgacion de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. El
Tratado no dispone la concesion de patentes internacionales ya que la responsabilidad
de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas de
patentes de los paises donde se solicita la proteccion o de las oficinas que actian en
nombre de esos paises (las oficinas designadas). El PCT no entra en competencia con el
convenio de Paris, sino que lo completa. En realidad, se trata de un acuerdo especial
concertado en el marco del Convenio de Paris y que sélo esta abierto a los Estados que

ya son parte en ese Convenio.®

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una
solicitud internacional. En la mayoria de los casos, las solicitudes internacionales pueden
presentarse en la oficina nacional que actua en calidad de oficina receptora del PCT. A
partir de la fecha de presentacion internacional, una solicitud internacional produce los
efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante

haya designado en su solicitud.

Cada solicitud internacional es objeto de una Busqueda internacional de alto nivel
realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexa a la de patentes,
redactados en los idiomas en los que se presentan la mayoria de las solicitudes de
patentes (aleman, espafiol, francés, inglés, japonés y ruso). El alto nivel de esa
busqueda esta garantizado por las normas internacionales que establece el PCT por lo
gue respecta a la documentacion, las calificaciones de los examinadores y los métodos
de busqueda de las Administraciones encargadas de la busqueda internacional, las
cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de la Union del PCT ha

designado.

Los resultados de la busqueda internacional se consignan en un informe de busqueda
internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o quinto mes después
de la presentacion de la solicitud. Las referencias del estado anterior de la técnica

pertinente en el informe de la basqueda internacional, permiten al solicitante evaluar las

62 Gufa del usuario. Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes.
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oportunidades que tiene de obtener una patente en o para los paises designados en su

solicitud internacional de patente.

Al tiempo en el que se emite el informe de bdsqueda internacional, el solicitante recibira
una opinidn escrita preliminar, y no vinculante, acerca de si la invencion parece ser

nueva, tiene actividad inventiva, y si es susceptible de aplicacion industrial.

La publicacion internacional contiene el texto completo de la solicitud internacional tal y
como fue presentada por el solicitante y tiene como objetivos dar a conocer al publico la
invencion, asi como dar a conocer la amplitud de la proteccion que el inventor podra

obtener.

Cuando el solicitante ha recibido el informe de busqueda internacional y la opinion
escrita, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de
tener una opinion para saber si la invencidon cumple con los requisitos de novedad,

actividad inventiva y, la aplicacion industrial.

Las oficinas designadas reciben los documentos de la solicitud en el momento de la
publicacion de la solicitud internacional y a méas tardar al vencer el mes 22 a partir de la
fecha de prioridad; la Oficina Internacional comunica la solicitud internacional a las

oficinas designadas, a fin de que se tramite en dichas oficinas.

Como podemos observar, de manera similar al Sistema de Madrid para el registro
internacional de marcas, la falta de este procedimiento en nuestro pais, pone a los
solicitantes extranjeros que elijan a México como una oficina designada en desventaja,
debido a que no existe un Sistema de Oposicidbn en materia de patentes (salvo lo
sefialado en el breve andlisis del articulo 52 bis de la Ley de la Propiedad Industrial) en
nuestra legislacion, por lo que el titular de derechos de patente que se considere
afectado por la presentacion de una solicitud de patente tendra que esperar a que se
otorgue dicho registro para poder demandar su nulidad, por medio de un procedimiento
contencioso administrativo ante el IMPI, que como ya fue mencionado, demorara varios

afos hasta poder resolverse de manera definitiva; desalentando a los solicitantes.
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De igual forma cuando se designa algun pais que tenga establecido el procedimiento de
oposicion en su legislacion y esa solicitud internacional se encuentre en su fase nacional
del pais de que se trate, el solicitante deberd enfrentarse a un procedimiento ajeno a su
legislacion nacional, por lo cual deberd verse obligado a contratar los servicios de un
especialista en la materia en el pais donde se esté tramitando la solicitud encareciendo
el procedimiento que se intentaba agilizar con la implementacion de este sistema de

presentacion de solicitudes denominado PCT.

Por lo tanto, en materia de patentes es necesario unificar criterios y procedimientos
relativos a los trdmites y procedimientos nacionales, teniendo en cuenta que la

tendencia internacional apunta a la instauracion de un procedimiento de Oposicion.

4.V1. IMPLEMENTACION DE UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICION EN MEXICO.

Como se ha podido observar durante el presente trabajo, los titulares de derechos de
propiedad industrial en México tales como marcas y patentes, afrontan diversos tramites
para lograr la titularidad de los mismos y consecuentemente su explotacion y

aprovechamiento industrial y comercial.

Sin embargo, a pesar de que un titulo de marca o patente en nuestro pais puede llegar
a consagrarse como un activo intangible de gran valor econdmico y de prestigio para su
titular, la realidad es que no se cuenta con una herramienta que pueda ayudar a los
titulares de estos derechos a prevenir que se cause un perjuicio a estos derechos de
propiedad industrial; sino que el sistema actual Unicamente brinda la oportunidad de
gue estos derechos sean defendidos una vez que han sido perpetrados, causando con

ello quiza, una grave e irreparable perjuicio a su titular.
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Por lo anterior, considero que es totalmente necesario que en los procedimientos para la
concesiobn de marcas y patentes en México se implemente un procedimiento de
oposicion que brinde la oportunidad a un tercero ajeno al procedimiento de concesién
gue acredite al menos de manera indiciaria, que puede ser perjudicado en su esfera
juridica con la concesion de un registro de marca y/o titulo de patente; y en caso de
gue no se acredite tener un interés juridico, también podr4 oponerse un tercero ajeno
gue demuestre que la solicitud en comento actualiza alguno de los motivos de oposicion

que se proponen.

4.VI1.A. PATENTES.

a) Una vez satisfechos todos los requisitos de presentacion de la solicitud y
aprobados los examenes de forma y fondo de conformidad con lo establecido en la
Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, la solicitud de patente en tramite
debera ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial respectiva y una vez que
la misma sea puesta en circulacion, se abrira la etapa de Oposicion.

b) Una vez abierta la etapa de oposicion, el Instituto computara un plazo de seis
meses contados a partir del dia siguiente de la fecha en que fuera puesta en
circulacion la Gaceta donde fuera publicada la solicitud en tramite susceptible de
oposicién, para recibir las oposiciones a la misma. Las cuales deberan presentarse
ante la Direccion Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial por escrito.

c)En dicho escrito deberan manifestar los datos de identificacion del opositor tales
como nombre completo, denominacién o razén social y un domicilio para oir y recibir
notificaciones. De igual forma, debera de expresar los motivos de oposicion que

pretenda hacer valer, presentando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes.
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Toda vez que de no ser acompafiadas a este escrito, no se podran admitir en otro
momento.

d) Cualquier persona podra solicitar la oposicibn aun sin contar con un interés
particular sobre la negativa de concesion de la patente, por virtud de ser una
cuestion de orden publico e interés general. Pudiendo ser cualquier persona fisica o
moral. Sin embargo, en caso de manifestar la oposicion por considerar que se
invaden los derechos de otra patente concedida o en tramite, se debera acreditar ser
el titular o solicitante de los derechos perpetrados y al menos de manera indiciaria, el

perjuicio en sus derechos.

Queda incluida la posibilidad de que la oposicién puede ser solicitada de manera

conjunta por mas de una persona.
El titular no puede oponerse a su propia patente.
e) Los motivos de oposicion seran.

e Lainvencion no es patentable porque no cumple con los requisitos del articulo 16
de Ley de la Propiedad Industrial.

e Se acredita alguno de los supuestos establecidos en el articulo 19 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

e La invencion no esta descrita de forma suficiente clara y completa.

e El objeto de la invencion se extiende mas alla del contenido de la solicitud
presentada.

e La falta de unidad de la invencion.

e La falta de claridad en las reivindicaciones.

e La falta de soporte de las reivindicaciones.

e Por considerar que la patente en tramite invade los derechos de otra patente

concedida o en tramite.

f) Una vez recibido el escrito de oposicion, el Instituto debera analizar si alguno de los

motivos de oposicion manifestado es procedente. En caso de no serlo, el Instituto
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desechara el escrito de oposicion (contra el desechamiento no procedera recurso
alguno). En caso de encontrar procedente algin motivo de oposicién, correrd traslado
al solicitante para que en el plazo de un mes, manifieste lo que a su derecho
convenga, presentando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes. Toda vez
gue de no ser acompafiadas a este escrito, no se podran admitir en otro momento.

g) La autoridad debera resolver la oposiciéon en un plazo no mayor a un mes y podra
determinar 1) Que no se actualiza el motivo de oposicién invocado, emitiendo el
oficio correspondiente para darle continuidad al tramite de solicitud de patente
(contra esta determinacién no se admitird recurso) o 2) Que es procedente el motivo
de oposicién invocado, por lo tanto, la Autoridad procedera a negar la solicitud de
patente de que se trate. Contra esta determinacion procederan los recursos
establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y Leyes supletorias.

h) Los procedimientos deberan ser publicos por tratarse de un asunto de orden

publico e interés general.

Como se puede observar, la incorporacion del procedimiento de oposicion al tramite
regular de una solicitud de patente brinda la posibilidad de que un tercero pueda
detener la concesion de una patente (demostrando la actualizacidon de los motivos
correspondientes) antes de su concesion, sin necesidad de tener que esperar a que esta

sea concedida y /o le cause perjuicio.

4.V1.B. MARCAS.

En el caso de un registro de marca, la instauracion de un procedimiento de oposicién
beneficiaria tanto a los particulares al poder defender de manera preventiva los
derechos de propiedad industrial derivados de un registro o solicitud en tradmite antes de
ser vulnerados, como al propio Instituto, ya que reduciria significativamente la
instauracion de procedimientos administrativos de nulidad, reduciendo con ello la carga

de trabajo en esta area.
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a)

b)

d)

En primer lugar se deber satisfacer todos los requisitos de presentacion de la
solicitud y aprobados los exdmenes de forma y fondo de conformidad con lo
establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, asimismo la
solicitud de marca en tramite deberd ser publicada en la Gaceta de la Propiedad
Industrial respectiva y una vez que la misma sea puesta en circulacion, se abrira la
etapa de Oposicion.

Una vez abierta la etapa de oposicion, el Instituto computara un plazo de tres
meses contados a partir del dia siguiente de la fecha en que fuera puesta en
circulacién la Gaceta donde fuera publicada la solicitud en tramite susceptible de
oposicion, para recibir las oposiciones a la misma. Las cuales deberan presentarse
ante la Direccion Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial por escrito.

En dicho escrito deberan manifestar los datos de identificacion del opositor tales
como nombre completo, denominacion o razén social y un domicilio para oir y
recibir notificaciones. De igual forma, debera de expresar los motivos de oposicion
gue pretenda hacer valer, presentando para tal efecto las pruebas que estime
pertinentes. Toda vez que de no ser acompafadas a este escrito, no se podran
admitir en otro momento.

Solo podra solicitar la oposicidn a la solicitud de que se trate quien sea titular de un
registro de marca vigente o una solicitud en trdmite que considere puede ser
afectada por la posible concesion de ésta, salvo que se alegue como motivo de
oposicidén que se transgrede lo establecido en el articulo 4 de la Ley de la Propiedad
Industrial o que se configura alguna de las causales establecidas en las fracciones 11

aV, XIl'y XIlI del articulo 90 de dicha Ley.

Queda incluida la posibilidad de que la oposicion puede ser solicitada de manera

conjunta por mas de una persona.

El solicitante no puede oponerse a su propia marca.

e)

Los motivos de oposicion seran.
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f)

9)

h)

Que se acredite alguno de los supuestos establecidos en el articulo 90 de la Ley de
la Propiedad Industrial.

Que se trate de una marca idéntica o similar a otra previamente registrada y vigente
0 en tramite y proteja los mismos productos y/o servicios, que ademas tengan los
mismos canales de distribucion.

Que el solicitante sea el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del
titular de una marca registrada en el extranjero, y la solicite a su nombre, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

El argumento de tener un mejor derecho de uso anterior a un registro de marca no
podra hacerse valer a través del procedimiento de oposicion, sino que debera
seqguirse el procedimiento de nulidad correspondiente sefialado en el articulo 151 de

la Ley de la Propiedad Industrial.

Una vez recibido el escrito de oposicion, el Instituto debera analizar si alguno de los
motivos de oposicidon manifestado es procedente. En caso de no serlo, el Instituto
desechara el escrito de oposicion (contra el desechamiento no procedera recurso
alguno). En caso de encontrar procedente algin motivo de oposicién, correra
traslado al solicitante para que en el plazo de un mes, manifieste lo que a su
derecho convenga, presentando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes.
Toda vez que de no ser acompafadas a este escrito, no se podran admitir en otro
momento.

La autoridad debera resolver la oposicion en un plazo no mayor a un mes y podra
determinar 1) Que no se actualiza el motivo de oposicién invocado, emitiendo el
oficio correspondiente para darle continuidad al tramite de solicitud de marca
(contra esta determinacién no se admitird recurso) o 2) Que es procedente el
motivo de oposicion invocado, por lo tanto, la Autoridad procedera a negar la
solicitud de marca de que se trate. Contra esta determinacion procederan los
recursos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y Leyes supletorias.

Los procedimientos deberan ser publicos por tratarse de un asunto de orden publico

e interés general.
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5. CONCLUSIONES.

PRIMERA.- En la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana no existe previsto un
procedimiento de oposicion ni en materia de marcas ni de patentes, lo cual tiene como
consecuencia que los titulares de patentes y registros de marca no tengan la capacidad
de poder defender los derechos derivados de estos registros, incluso cuando tengan
conocimiento previo, hasta que sufran un perjuicio real y directo en su esfera juridica;
ya que la legislacion actual prevé que hasta entonces, se podran ejercitar acciones de

nulidad, es decir, una vez que se ha sufrido el dafio.

SEGUNDA.- Actualmente para que una patente y/o registro de marca sea declarado
nulo, se debe iniciar un procedimiento contencioso administrativo ante el IMPI, cuya
terminacion puede tardar un par de afos, para posteriormente tener que ejercitar las

siguientes acciones legales:

a) Recurso de Revision ante el propio Instituto, el cual regularmente no modifica sus

propias determinaciones y cuyo tramite puede tardar de cuatro a seis meses.

b) Ante esta circunstancia, el titular de la marca de la marca afectada tiene que acudir
ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa e interponer un juicio de nulidad, el cual puede tardar de
dos a cuatro afios (quizd méas dependiendo del caso especifico)en que dicho Tribunal

emita la resolucion correspondiente.

c) Si se obtiene una negativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la

decision puede ser apelable por el interesado a través del juicio de amparo directo ante
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el Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual, en términos generales lleva una tardanza de 7

a 8 meses mas.

Esto le trae unas consecuencias graves al titular de la patente o registro de la marca
que se siente afectado, ya que el competidor ha utilizado la marca en un término
superior a los 10 afios, consolidandose en el marcado y causandole graves e

irreparables dafios econémicos.

Lo anterior atenta contra la seguridad juridica del titular de la patente o primer
adquirente de la marca, toda vez que el sistema juridico actual no prevé la figura que le
permita ejercitar la garantia de audiencia para poder evitar que se le cause un perjuicio
antes de que sufra el menoscabo y no intentando restablecer derechos vulnerados.
Toda vez que los medios de defensa previstos en la Ley son tardados, haciendo
nugatorio el principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita, y el

texto constitucional se convierte en un principio declarativo.

TERCERA.- Por lo tanto, tomando en cuenta que para las inversiones extranjeras en
nuestro pais se requiere certeza juridica, en muchas ocasiones las patentes y marcas, al
venir de otros paises y caminar por este largo recorrido, a través de sus agrupaciones,
difunden la nugatoriedad de la justicia mexicana provocando que las inversiones se

contraigan, y no se creen fuentes de trabajo en el pais.

Los diversos ordenamientos que han estado vigentes en México desde la primera Ley,
han contemplado las legislaciones de otros paises, principalmente de los mas
industrializados, y si actualmente para el mundo entero se ofrece un nuevo paradigma
en la comunidad europea, se debe de tomar en cuenta, ya que para evitar la tardanza
en la procuracion de justicia, asi se obtuviera un fallo favorable en beneficio del titular
de una patente o primer titular de la marca, es otra vez tardado el conseguir el pago de

dafios y perjuicios.
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CUARTA.- Es aconsejable a todas luces, por todo lo anterior, que en México se debe
incluir un procedimiento de oposicidbn antes de otorgar una patente o un registro de
marca, con lo cual se lograria proteger los intereses de los titulares antes de sufrir un

grave dafio econdmico y moral que muchas veces es irreparable.

Por lo tanto, en materia de patentes y marcas debe comenzarse por homologar criterios
y procedimientos relativos a los trdmites y procedimientos nacionales respecto a la
tendencia de la comunidad internacional, es decir, que resulta imprescindible que
México contemple dentro de sus legislacién, la instauracion de un procedimiento de

Oposicion.
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