PRINCIPALES TRATADOS EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL ADMINISTRADOS
POR LA OMPI*

OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI

I. Introduccion

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual —en forma abreviada,
OMPI—, fue establecida en virtud de un convenio firmado en Estocolmo,
Suecia, el 14 de julio de 1967 y titulado «Convenio que establece la Organi-
zacién Mundial de la Propiedad Intelectual». Este convenio entré en vigor
en 1970 y a la fecha cuenta con 134 Estados miembros'.

El origen de la OMPI, tal como se conoce hoy?, se remonta a los afios
1883 y 1886, durante los que se adoptaron el Convenio de Paris para la Pro-
teccion de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protec-
cién de las Obras Literarias y Artisticas, respectivamente. Cada uno de es-
tos convenios establecia la creacion de una secretarfa, llamada «Oficina In-
ternacional». Las dos secretarfas fueron reunidas en 1893 y recibieron di-
versos nombres, el dltimo de los cuales fue el de Oficinas Internacionales

* Articulo preparado por la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

! La Repiiblica del Perd es miembro de la OMPI desde el 4 de septiembre de
1980.

2 Para una resefia histérica y un detallado andlisis de las actividades de la
OMPI, ver: Bogsch, Arpad, «Brief History of the First 25 Years of the World
Intellectual Property Organization», en: The First Twenty Five Years of the World
Intellectual Property Organization, 1967 - 1992, pp. 15-90; Ginebra, International
Bureau of Intellectual Property, 1992. Dicha publicacién también contiene un re-
cuento de las actividades desarrolladas por la OMPI durante ese periodo.
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Reunidas para la Proteccién de la Propiedad Intelectual, también conocidas
como «BIRPI» (sigla de este nombre en francés).

La OMPI adquiri6 el estatuto de organismo especializado de las Na-
ciones Unidas en diciembre de 1974°.

La OMPI tiene dos objetivos principales®. El primero consiste en el
fomento de la proteccién de la propiedad intelectual en todo el mundo me-
diante la cooperacién entre los Estados y, en su caso, con la colaboracién de
cualquier otra organizaci6n internacional. El segundo objetivo es asegurar
la cooperacién administrativa entre las Uniones de Propiedad Intelectual®.

En relacién con el primer objetivo, esto es, el fomento de la protec-
cién de la propiedad intelectual en todo el mundo®, la OMPI favorece la
conclusién de nuevos tratados internacionales y la modernizacién de las le-
gislaciones nacionales; presta asistencia técnica a los paifses en desarrollo;
redne y difunde informacién sobre propiedad intelectual; mantiene servicios
destinados a facilitar la obtencién de proteccién para las invenciones, mar-
cas y dibujos y modelos industriales cuando se desea obtenerla en varios
paises; y promueve la cooperacién administrativa entre los Estados miem-
bros’. En lo referido al segundo objetivo, esto es,la cooperacién administra-

3 Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMPI, adoptado por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1974 y aprobado por la Asam-
blea General de 1a OMPI el 27 de septiembre de 1974. Entr6 en vigor el 17 de di-
ciembre de 1974, tal como quedé refrendado en el protocolo suscrito por el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas y el Director General de la OMPI el 21 de enero
de 1975.

4 Consagrados en el articulo 3 del Convenio que establece la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual.

3 Las Uniones son personas juridicas de derecho piiblico internacional constitui-
das por los tratados que administra la OMPL. Asi, por ejemplo, el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial crea la «Unién de Paris», constituida
por el conjunto de los Estados parte en ese convenio.

§ La propiedad intelectual comprende dos ramas principales: la propiedad in-
dustrial (que protege principalmente las invenciones, las marcas y los disefios indus-
triales), y el derecho de autor (que protege principalmente las obras literarias, musi-
cales, artisticas, fotogradficas y audiovisuales). El presente articulo estd referido ex-
clusivamente a la primera de las ramas indicadas anteriormente.

7 Para un resumen de las actividades desarrolladas por la OMPI en el Perii en



OMPI « Principales tratados en materia de propiedad industrial administrados por la OMPI 89

tiva entre las Uniones, la OMPI centraliza la administracién de las Uniones
en la Oficina Internacional de Ginebra, Suiza, que es la Secretarfa de la
OMPI, y supervisa esa administracién por medio de diversos érganos. Cabe
destacar que la centralizacién proporciona ventajas econdmicas a los Esta-
dos miembros y al sector privado interesado en la propiedad intelectual®,
Del mismo modo la OMPI tiene como objetivo asegurar la cooperaci6n ad-
ministrativa entre las Uniones de propiedad intelectual y proporciona servi-
cios administrativos y financieros a la Unién Internacional para la Protec-
cién Internacional de las Obtenciones Vegetales (UPOVY.

Adicionalmente la OMPI, en su calidad de organismo especializado de
las Naciones Unidas, es responsable de la adopcién de las medidas apropia-
das, de acuerdo con su instrumento bdsico, asi como con los tratados y
acuerdos que administra, para promover, entre otras cosas, la actividad inte-
lectual creadora y facilitar la transferencia a los paises en desarrollo de la
tecnologia relativa a la propiedad industrial con el fin de acelerar su desa-
rrollo econdmico, social y cultural, con sujecién a la competencia de las Na-
ciones Unidas y sus 6rganos, asi como de otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas'®.

En lo que respecta a las actividades en beneficio de los paises en de-
sarrollo, la OMPI planifica y ejerce sus actividades de cooperacion interna-
cional para el desarrollo, procurando, en particular, un maximo de aprove-
chamiento de la propiedad intelectual para el estimulo de las actividades
creadoras nacionales, para la adquisicién de tecnologia extranjera y de obras

consonancia con este objetivo, ver: Bogsch, Arpad, op. cir., Country Profile: Perj;
pp- 418-19.

8 Es del caso mencionar que la centralizacién no es completa en cuanto al dere-
cho de autor y a los derechos conexos, ya que la administracién de la Convencion de
Roma, que se ocupa de los derechos conexos, se comparte con la UNESCO y con la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

® La UPOV fue establecida en el Convenio Internacional para la Proteccién de
las Obtenciones Vegetales, del 2 de diciembre de 1961, enmendado el 10 de no-
viembre de 1972, y revisado el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.
De conformidad con el articulo 4 del Acuerdo suscrito entre la OMPI y la UPOV, el
Director General de la OMPI es el Secretario General de la UPOV.

10 Conforme al articulo 1 de su Acuerdo con las Naciones Unidas. Ver supra
nota 3.
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literarias y artisticas de origen extranjero, y para facilitar el acceso a la in-
formacion cientifica y tecnolégica contenida en los documentos de patente.
Todo esto debe servir a los fines del desarrolto cultural, econémico y social
de los paises en desarrollo'.

A continuacioén se resefia el contenido de los principales tratados que,
en materia de propiedad industrial, administra la OMPI. Es del caso resaltar
que el primero de ellos, el Convenio de Paris para la Protecci6n de la Pro-
piedad Industrial, es el tratado marco de los restantes, siendo requisito para
acceder a éstos, ser parte de aquél. Ademds de los tratados que se comentan
en el presente articulo, la OMPI también administra los siguiente tratados,
en materia de propiedad industrial: el Arreglo de Niza, de 15 de junio de
1957, relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de Marcas; el Arreglo de Locarno, de 8 de octubre de 1968, que
establece una Clasificacién Internacional de Dibujos y Modelos Industriales;
el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional de Paten-
tes, de 24 de marzo de 1971; el Acuerdo de Viena, de 12 de junio de 1973,
por el que se establece una Clasificacién Internacional de elementos figura-
tivos de marcas; el Tratado de Budapest, de 28 de abril de 1977, sobre el
Reconocimiento Internacional del Depésito de Microorganismos a los fines
de procedimiento en materia de patentes; el Tratado de Nairobi, de 26 de
septiembre de 1982, sobre 1a Proteccién del Simbolo Olimpico; y el Trata-
do de Washington, de 26 de mayo de 1989, sobre la Propiedad Intelectual
respecto de los Circuitos Integrados (este tiltimo ain no ha entrado en vi-
gor).

II. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propie-
dad Industrial

Aspectos generales:

El Convenio de Parfs para la Proteccion de la Propiedad Industrial (en ade-

' Asf. para el detalle de sus actividades de cooperacién, la OMPI publica anual-
mente un documento contentivo de las mismas. Para el caso de las desarrolladas en
el Peri durante 1991, ver: «Informe de las actividades de cooperacién para el desa-
rrollo llevadas a cabo por la OMPI para los paises de América Latina y el Caribe y
las 4dreas de propiedad industrial y derecho de autor durante 1991»; Documento
WO/INF/89, julio 1992.
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lante, el Convenio de Parfs) fue firmado en Paris, el 20 de marzo de 1883.
Después de su entrada en vigor, el Convenio fue revisado en seis ocasio-
nes'?. El Acta de Estocolomo es la versidn mds reciente del Convenio de
Paris y es la que se aplica a la mayorifa de sus Estados partes. El Convenio
de Paris cuenta actualmente con 107 Estados partes*.

El Convenio de Parfs contiene 27 articulos que tratan cuestiones de
derecho sustantivo y pueden agruparse bajo tres categorias diferentes, en
cuanto a los efectos que ellas tienen con respecto a la legislacién nacional
de sus paises miembros. Un primer grupo estd constituido por aquellas dis-
posiciones que obligan o que permiten a los Estados partes legislar en rela-
cién con determinados aspectos del derecho de la propiedad industrial. Una
segunda categorfa de normas estd constituida por aquellas que regulan los
derechos y las obligaciones de personas de derecho privado al exigir o re-
querir que la legislacién nacional de los Estados miembros se aplique a tales
personas. Una tercera categoria se refiere a las que regulan derechos y obli-
gaciones de personas de derecho privado que serian aplicables directamente
a la situacion considerada. En cualquier caso conviene resaltar que el Con-
venio de Parfs deja gran libertad a los Estados para legislar en los aspectos
sustantivos y procesales relativos a la proteccién e inscripcién de los dere-
chos de propiedad industrial.

Entre las disposiciones contenidas en el Convenio de Paris merecen
destacarse las siguientes:

Constitucion de una Union; ambito de la propiedad indus-
trial [articulo 1]

Los Estados contratantes del Convenio de Paris constituyen una «Unién»
para la proteccién de la propiedad industrial. Esta Uni6n, conocida como la

12 Las revisiones son las siguientes: Bruselas el 14 de diciembre de 1900; Wa-
shington el 2 de junio de 1911; La Haya el 6 de noviembre de 1925; Londres el 2
de junio de 1934; Lisboa el 31 de octubre de 1958; y Estocolmo el 14 de julio de
1967. Adicionalmente fue enmendado el 28 de septiembre de 1979.

'3 Entre los Estados partes se encuentran los siguientes de América Latina: Ar-
gentina, Brasil, Cuba, Chile, México, Repiiblica Dominicana y Uruguay. El Pert to-
davia no es Estado miembro.
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Unién de Paris, es una persona juridica de derecho piiblico internacional.
Tiene sus propios 6rganos rectores, a saber, la Asamblea de la Unién, el Co-
mité Ejecutivo y la Oficina Internacional de la OMPI dirigida por su Direc-
tor General. La Unién de Paris financia sus actividades a través de las con-
tribuciones de los Estados miembros, que se plasman en un programa y pre-
supuesto bienal aprobado por la Asamblea de la Unién.

El articulo 1 define el 4mbito de aplicacién del Convenio. El primer
péarrafo de este articulo sefiala que el fin estatutario de la Unién de Parfs es
la proteccién de la propiedad industrial. También define lo que ha de enten-
derse por propiedad industrial, sefialando que ello tiene por objeto las paten-
tes de invencion, los modelos de utilidad, los disefios industriales, las mar-
cas, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia 0 denomina-
ciones de origen y la represién de la competencia desleal.

Principio de trato nacional [articulo 2]

El trato nacional significa que, en lo que se refiere a la proteccién de la pro-
piedad industrial, cada pais parte en el Convenio de Paris debe otorgar a los
nacionales de los demds paises parte la misma proteccién que otorga a sus
propios nacionales. Ademds es uno de los pilares del sistema de proteccién
internacional establecido por el Convenio de Parfs. Garantiza que los ex-
tranjeros no sufran discriminacion.

La regla del trato nacional se aplica ante todo a los «nacionales» de
los pafses miembros. El término «nacional» incluye tanto a las personas na-
turales como a las personas juridicas, incluidas en esta dltima categoria las
empresas de propiedad estatal u otras entidades creadas por el derecho pu-
blico. Las personas juridicas constituidas conforme al derecho privado de
un pais miembro se consideran generalmente nacionales de ese pais. Si tie-
nen su sede efectiva en otro pafs miembro, también pueden ser consideradas
nacionales del pafs de la sede.

La regla del trato nacional se aplica a todas las ventajas que las diver-
sas leyes internas conceden a los nacionales. Esto significa que la ley na-
cional debe aplicarse también a los nacionales de los demds paises miem-
bros.
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Esto significa, ademds, que estd excluida cualquier exigencia de reci-
procidad en la proteccién. La aplicacién del derecho del pais a los naciona-
les de otro pafs miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invo-
quen los derechos previstos especificamente en el Convenio de Paris cuando
éstos fuesen mds ventajosos que la Jegislacién nacional. Empero, quedan
reservadas las disposiciones nacionales relativas al procedimiento judicial y
administrativo, a la competencia de las autoridades y a los requisitos de re-
presentacion. Esto significa que ciertas exigencias de indole procesal que
imponen condiciones especiales a los extranjeros para los fines del procedi-
miento judicial y administrativo, pueden invocarse también vdlidamente
contra los extranjeros que son nacionales de paises miembros. Por ejemplo,
podrfa exigirse que los extranjeros depositen una garantia o fianza respecto
de las costas judiciales. Otro ejemplo, mencionado expresamente, es que
los extranjeros constituyan domicilio a los efectos de las notificaciones o
bien designen un mandatario en el pais en el que se solicite la proteccién.
Esto dltimo es probablemente el requisito especial més comiin que se impo-
ne a los extranjeros, y constituye una excepcién permitida respecto de la re-
gla del trato nacional.

Asimilacion de domiciliados a la condicion de nacionales
[articulo 3]

Esta norma complementa la disposicién sobre el trato nacional. Las perso-
nas que tuviesen un domicilio o un establecimiento industrial o comercial
efectivo y serio en el territorio de alguno de los paises de 1a Unién son asi-
miladas a la condicién de nacionales de los pafses de la Unién. En otras pa-
labras, debe existir una efectiva actividad industrial o comercial. No basta-
ria un simple apartado o casilla postal, o el arrendamiento de una pequefia
oficina sin actividad real. La calificacién del establecimiento como «efecti-
vo y serio» incumbird en cada caso a las autoridades del pais en que se pre-
tenda hacer valer esta norma.

Derecho de prioridad [articulo 4]
El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentaci6n regu-

lar de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno
de los pafses miembros de la Union de Paris, el mismo solicitante o su
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causahabiente puede, durante un plazo determinado, solicitar proteccién
para el mismo objeto en todos los demds paises miembros. Estas solicitudes
posteriores se tratan, para efectos de determinar Ia prelacién en el derecho,
como si se hubieran presentado el mismo dia que la primera solicitud (la so-
licitud prioritaria). Del mismo modo, gozan de un derecho de prioridad res-
pecto de las solicitudes relativas a la misma invencién presentadas con pos-
terioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho
de prioridad sobre todos los actos realizados después de esa fecha que nor-
malmente serfan aptos para anular los derechos del solicitante.

El derecho de prioridad sélo puede basarse en la primera solicitud del
mismo objeto de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un
pais miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera
solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar esta iiltima como
base de la prioridad. La razén de esta regla es evidente: no puede permitir-
se una cadena indefinida de reivindicaciones de prioridad para el mismo ob-
jeto, pues ello podria prolongar considerablemente el plazo de proteccién
que le corresponderia al objeto de la solicitud.

El derecho de prioridad es independiente de los demds derechos que
pudiera tener el solicitante en virtud de la solicitud que hubiese presentado
en el pafs de origen. El derecho de prioridad puede cederse a terceras per-
sonas junto con el derecho de solicitar la patente o el registro en otros pai-
ses en la Uni6én de Paris, y tales terceros gozardn del beneficio de la priori-
dad de la solicitud inicial. El derecho de prioridad es un derecho auténomo
hasta el momento en que se hace valer solicitando una patente o un registro
en un paifs, y en ese momento deviene un derecho accesorio a la solicitud
presentada. Esto hace posible que se transfiera el derecho de prioridad a di-
ferentes personas respecto de distintos pafses, practica bastante usual.

La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera,
cuya prioridad se reivindica. En otras palabras: el objeto de las dos solici-
tudes debe ser el mismo. No obstante, puede utilizarse una primera solici-
tud de patente de invencién como base de prioridad para el registro de un
modelo de utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de protec-
cién es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y
los disefios industriales.

El retiro, abandono o denegacidn de la solicitud prioritaria después de
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su presentacién vilida no perjudica su aptitud para servir como base de la
prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud priorita-
ria haya dejado de existir.

Como consecuencia del derecho de prioridad, una solicitud posterior
que reivindica la prioridad debe ser tratada como si hubiera sido presentada
en la fecha de la primera solicitud. En virtud del derecho de prioridad, nin-
gun acto realizado durante el intervalo entre las fechas de presentacion de la
primera solicitud prioritaria y de la posterior que reivindica la prioridad pue-
de afectar los derechos que emanan de esa solicitud posterior. Por ejemplo,
una solicitud de patente presentada durante ese intervalo por un tercero res-
pecto de la misma invencién no da lugar a un derecho prioritario a pesar de
haber sido presentada con anterioridad a la solicitud posterior. Del mismo
modo, la divulgacién de la invencién hecha durante el periodo de prioridad,
no destruiria la novedad o el cardcter inventivo de la misma.

La duracién del plazo de prioridad varia segtin los tipos de derechos
de propiedad industrial. Para las patentes de invencién y los modelos de
utilidad el plazo de prioridad es de 12 meses; para los disefios industriales
y las marcas es de seis meses.

El derecho de prioridad permite reivindicar «prioridades muiltiples» y
«prioridades parciales». En consecuencia, la solicitud posterior puede rei-
vindicar no sélo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combi-
nar la prioridad de varias solicitudes anteriores, correspondientes a diferen-
tes caracteristicas del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la soli-
citud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pue-
den combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica priori-
dad alguna. Sin embargo, en todos estos casos la solicitud posterior debe
satisfacer el requisito de unidad de invencién.

Estas posibilidades responden a necesidades pricticas. Con frecuen-
cia, después de una primera presentacién, la invencion es objeto de perfec-
cionamientos y adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el pafs
de origen. En esos casos, resulta sumamente practico que se puedan combi-
nar esas solicitudes anteriores en una tnica solicitud posterior, al presentarla
en otro pais miembro antes del vencimiento del afio de prioridad.
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Disposiciones relativas a las patentes
a) Independencia de las patentes [articulo 4bis]

La regla relativa a la «independencia» de las patentes significa que éstas de-
ben tratarse con independencia de las patentes solicitadas u obtenidas para
la misma invencién en otros paises, incluidos los pafses no miembros de la
Unién de Paris.

Este principio debe interpretarse en su sentido mds amplio. Significa
que el otorgamiento de una patente en un pafs respecto de una invencién de-
terminada no obliga a ningidn otro pais miembro a conceder una patente
para la misma invencién. El principio significa también que una patente no
puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ningtin pais miembro por ra-
z6n de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma inven-
cién en cualquier otro pafs, o que haya caducado o haya sido cancelada la
patente en otro pais.

La razén en que se funda el principio de independencia de las paten-
tes, y el principal argumento en favor de él, es que las leyes nacionales y las
précticas administrativas suelen ser muy diferentes de un pafs a otro. La de-
cisién de no conceder o de invalidar una patente en un pafs, muchas veces
carece de fundamento en otro. Asfi, no se justificarfa cancelar o revocar una
patente en un pais ‘porque en otro pais se hubiera cancelado la patente, por
ejemplo, como consecuencia de la omisioén del pago de una tasa anual en
ese pais o de la invalidaci6n de la patente en ese pafs por una causal que no
existe en las leyes de otros paises. Ademds, un sistema en que las patentes
dependieran de patentes extranjeras no estarfa en conformidad con la regla
del trato nacional.

Las patentes concedidas sobre solicitudes en que se reclamé la priori-
dad de una o mds solicitudes extranjeras deben tener la misma duracién que
habrian tenido conforme al derecho interno si no se hubiera reivindicado
ninguna prioridad. En tal sentido, no cabe deducir el plazo de prioridad del
plazo de duracién de la patente concedida respecto a una solicitud en la cual
se reivindica una prioridad.
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b) Mencién del inventor en la patente [articulo 4ter]

El Convenio de Parfs establece para esta cuestion una regla general. Dice
que el inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

Las leyes nacionales pueden dar cumplimiento a esta disposicién en
formas diversas. Algunas s6lo dan al inventor una accién civil contra el so-
licitante o titular a fin de obtener la inclusién de su nombre en la patente.
La tendencia generalizada es a exigir de oficio, durante el procedimiento de
otorgamiento de la patente, que se indique el nombre del inventor.

c) Patentamiento en caso de restriccion legal de la venta
[articulo 4quater]

No puede denegarse o invalidarse una patente por razén de que se encuentre
prohibida la venta o comercializacién del producto patentado o el procedi-
miento obtenido por un procedimiento patentado, o que tales actividades es-
tén sujetas al cumplimiento de disposiciones especiales previstas en la legis-
lacién nacional. En esos casos, los paises miembros quedan obligados a
conceder la patente, aun cuando su titular no pudiera luego fabricar, usar o
comercializar el invento patentado. Esta disposicién denota una separacién
entre la normativa sobre patentes y la normativa relativa a la produccién o
distribucion de productos, siendo la intencién que cada una opere y se apli-
que independientemente de la otra.

d) Importacién, explotacién industrial y licencias obligatorias
[articulo 5A])

i) Importacion

El Convenio establece que la introduccién (importacién) por el titular de la
patente, en el pafs donde la patente ha sido concedida, de objetos cubiertos
por ella y fabricados en otro pais de la Unién, no provocard la caducidad
de la patente.

Este articulo se aplica al titular, incluido su representante o cualquiera
que en su nombre lleve a cabo la importacién, que, teniendo una patente en
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uno de los paises de la Uni6n, importa productos cubiertos por la patente.
En tal caso, no puede declararse la caducidad de la patente en el pais de im-
portacién como sancién por tal importacion.

Con respecto a los productos que se importan, basta que hayan sido
fabricados en un pafs de la Unién. No impide la aplicacién de esta disposi-
cién el hecho de que los productos hayan circulado posteriormente en otros
paises y hayan sido luego importados a partir de un pais que no sea miem-
bro de la Uni6n.

La expresién «caducidad» que figura en el articulo 5A.1), incluye
cualquier medida que tenga el efecto de cancelar definitivamente la patente.
Por lo tanto, abarca los conceptos de invalidacién, revocacién, anulaci6n,
derogaci6n y otros con el mismo efecto de poner fin a la vigencia de la pa-
tente.

ii) Faita de explotacién industrial y licencias obligatorias

Con respecto a la explotacién industrial de las patentes y las licencias obli-
gatorias, cada pais queda en libertad de dictar medidas legislativas que esta-
blezcan el otorgamiento de licencias obligatorias. Estas tienen por objeto
impedir o remediar las consecuencias de un eventual abuso de los derechos
exclusivos otorgados por la patente.

La concesién de licencias obligatorias fundadas en una falta o insufi-
ciencia de explotacién industrial de una invencién patentada se prevén en
las leyes de varios paises como medidas para remediar el defecto de explo-
tacién de la patente.

El principal argumento planteado en favor de la explotacién industrial
de la invencion patentada consiste en que, a fin de promover la industriali-
zaci6n del pais, las patentes de invencion no deben utilizarse meramente
para impedir la explotacién industrial de la invencién o para defender una
importacién exclusiva del articulo patentado. Mds bien, las patentes deben
servir para generar en el pais el uso de nuevas tecnologias, con la consi-
guiente creacion de empleo, riqueza y progreso tecnoldgico'.

4 En tiempos mds recientes, este enfoque tiende a ceder ante uno que privilegia
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El Convenio de Paris prevé que las licencias obligatorias no pueden
solicitarse antes de transcurrido un plazo de cuatro afios contados de Ia fe-
cha de presentacién de la solicitud de patente, o tres afios contados de la fe-
cha de concesidn de la patente, aplicdndose el plazo que vence mas tarde.
Del mismo modo, debe otorgarse al titular de la patente un plazo mayor si
puede justificar su inaccién con causas legitimas, para lo cual el titular pue-
de presentar pruebas acreditando la existencia de obst4dculos que le han im-
pedido explotar industrialmente la invencién en el pafs, o darle una explota-
cién industrial m4s intensiva. Si se prueban tales circunstancias, debe
rechazarse la solicitud de licencia obligatoria mientras ellas subsistan. El
plazo de tres o de cuatro afios es un plazo minimo también en el sentido de
que las leyes nacionales pueden establecer un plazo mayor si lo desearan.

Las licencias obligatorias deben ser «no exclusivas» y sélo pueden
transferirse junto con la parte de la empresa que se beneficia de tal licencia.
El titular de la patente debe conservar el derecho de otorgar otras licencias
no exclusivas y de explotar industrialmente la invencién por s{ mismo.
Ademds, como la licencia obligatoria se otorga a determinada empresa sobre
la base de la capacidad que se le conoce, queda ligada a esa empresa y no
puede ser transferida separadamente de ella.

Cabe mencionar que las disposiciones especiales sobre licencias obli-
gatorias que figuran en el articulo SA se aplican dnicamente a las licencias
obligatorias por falta o insuficiencia de explotacién industrial. No rigen
para las licencias obligatorias las disposiciones que las leyes nacionales pu-
dieran establecer por otras razones, tales como, precios excesivos o condi-
ciones abusivas impuestas para la concesién de licencias contractuales, u
otras pricticas vinculadas con una restriccion de la competencia o el abuso
de una posicién dominante en el mercado.

El Convenio tampoco trata de las licencias obligatorias por considera-
ciones de interés publico, por ejemplo, en la esfera de la seguridad nacional
o por causa de emergencia piblica, o en los casos de «dependencia» entre

més el comercio internacional de productos que su fabricacién industrial en todos los
paises en que se concede una patente para un invento determinado. Generalmente,
la explotacién industrial de un invento en todos los paises en que se patenta no re-
sultarfa econémicamente viable.
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patentes. Estas iltimas se prevén en las leyes nacionales para los casos en
que no fuese posible explotar industrialmente una invencién patentada sin
usar una invenci6n anterior patentada a nombre de otra persona.

e) Importacién de productos obtenidos por un procedimiento
patentado [articulo Squater]

El Convenio estipula que el titular de una patente de procedimiento tendré,
respecto a productos importados en el pais en que se concedi6 la patente,
los derechos que tendrfa si tales productos hubiesen sido fabricados

en ese pais. En tal virtud, el lugar de fabricacion de los productos no afec-
tard la aplicacion de los derechos resultantes de una patente de procedimien-
to.

Cabe observar, contrariamente a lo que pudiera parecer, que el alcance
de los derechos conferidos por una patente de procedimiento queda determi-
nado por la ley del pais en que se otorg6. El articulo Squater remite expre-
samente a los derechos que la legislacién del pafs de importacién concede al
titular de la patente de procedimiento con respecto a los productos fabrica-
dos en ese pafs. Su objeto se limita a asimilar los productos fabricados en
el extranjero mediante el procedimiento patentado, a los productos fabrica-
dos en el pafs mediante ese procedimiento.

Disposiciones relativas a las marcas
a) Uso de las marcas [articulo 5C]

Algunos paises exigen que las marcas, una vez registradas, se usen en el co-
mercio dentro de cierto plazo. Si no se cumple tal exigencia, el registro de
la marca puede ser cancelado. A estos efectos, suele entenderse por uso de
la marca la venta, en el pais de registro, de productos o servicios que llevan
la marca o, en algunos casos, la exportacién de los productos (o servicios)
con la marca. Sin embargo, la ley nacional puede definir mis ampliamente
la forma como se puede llevar a cabo dicho uso. El Convenio dispone que
cuando se exige el uso de la marca, el registro s6lo puede ser anulado por
falta de uso después de un plazo equitativo y dnicamente si el interesado no
justifica las causas de su inaccién. En cualquier caso, la definicién de lo
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que se entiende por «plazo equitativo» queda librada a la legislacién interna,
o0 a las autoridades competentes en la materia. Este plazo tiene por objeto
permitir que el titular de la marca cuente con el tiempo y la oportunidad
para preparar y llevar a cabo el uso, teniendo en cuenta que en muchos ca-
sos el titular debe utilizar su marca en varios paises.

La cancelacion del registro por falta de uso sélo puede resolverse si el
titular no justifica su omisién y dnicamente seria aceptable si se fundara en
circunstancias juridicas o econémicas que escapan al control del titular,
como serfa el caso de la prohibicién de la importacién de los productos a
los que se aplica la marca.

El empleo de una marca bajo una forma que difiera por elementos que
no alteren el caracter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido
registrada en uno de los paises de la Unién, no ocasionar la invalidacién
del registro ni disminuir4 la proteccién concedida a la marca. El propésito
de esta disposicién es admitir diferencias menores intrascendentes entre la
marca tal como ha sido registrada y la marca tal como es usada, por ejem-
plo, en casos de adaptacién o traduccién de ciertos elementos. Empero, la
decisi6n de si las diferencias entre la marca registrada y la forma en que se
utiliza efectivamente alteran o no su cardcter distintivo, es asunto que co-
rresponde a las autoridades nacionales.

El uso de una marca para productos idénticos o similares por dos o
mds establecimientos considerados como copropietarios de la misma, no im-
pedird su registro ni disminuird su proteccion, siempre que su uso no tenga
por efecto inducir al piblico a error y no sea contrario al interés piblico.
Sin embargo, esta norma no se aplica al caso de la utilizacién simultdnea de
una marca por empresas que no son copropietarias de ella, por ejemplo,
cuando la utilizan el titular y un licenciatario. El régimen aplicable a estos
casos serd el previsto en la legislacién nacional.

b) Plazo de gracia para el pago de tasas de renovacién
[articulo 5bis]

El Convenio obliga a conceder un plazo de gracia para el pago de las tasas
de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial. En el caso de las
marcas, esta disposicién se aplicaria al pago de las tasas de renovacién. Por
lo general, la falta de renovacién del registro puede dar lugar a su caducidad
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y, en algunos casos, extingue el derecho exclusivo sobre la marca. El plazo
de gracia dispuesto por el Convenio de por lo menos seis meses, tiene por
objeto reducir el riesgo de que se pierda el derecho sobre una marca por una
omisién o retraso involuntario en el pago de las tasas de renovacién. Du-
rante el plazo de gracia, el registro permanece en vigor provisionalmente.

¢) Independencia de las marcas [articulo 6]}

El Convenio establece el principio de la independencia de las marcas en los
diferentes pafses de la Uni6n y, en particular, sobre las presentadas o regis-
tradas en el pafs de origen respecto de las presentadas o registradas en otros
paises de la Unidn.

Esta norma resulta de la aplicacioén del principio de trato nacional. In-
dependientemente del origen de la marca cuyo registro se procura, los pai-
ses miembros pueden aplicar sélo su legislacién interna al determinar las
condiciones de presentacién y de registro de una marca. La aplicacién del
principio del trato nacional reafirma la regla de la independencia de las mar-
cas, ya que su registro y mantenimiento s6lo dependerédn de la ley interna de
cada pafs.

La solicitud de registro de una marca, presentada en cualquier pais de
1a Unién por una persona que tenga derecho a los beneficios del Convenio,
no podrd ser rehusada, ni podrd cancelarse el registro, por motivo de que no
haya sido presentada, registrada o renovada en el pafs de origen. Esta dis-
posicion establece que la obtencién y mantenimiento del registro de una
marca en cualquier pafs de la Unién no puede depender de la solicitud, re-
gistro o renovacion de la misma marca en el pafs de origen. Por consi-
guiente, para obtener el registro de una marca en un pafs no puede exigirse
el cumplimiento de ningiin requisito previo respecto de ella en el pais de
origen.

Se dispone que una marca regularmente registrada en un pais de la
Uni6n sera considerada como independiente de las marcas registradas en los
demds paises de la Unién, comprendiéndose en ello el pais de origen. Esto
significa que una marca, una vez registrada, no se verd afectada por ninguna
decision tomada respecto de registros similares hechos en otros pafses para
la misma marca. En este sentido, el hecho de que uno o més de tales regis-
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tros similares sean objeto, por ejemplo, de renuncia, cancelacién o abando-
no, no afectard por sf solo a los registros de la marca en otros paises. La
validez de estos registros s6lo dependerd de las disposiciones aplicables
conforme a las leyes de cada uno de los paises respectivos.

d) Marcas notoriamente conocidas [articulo 6bis]

El Convenio obliga a los paises miembros a rehusar o cancelar el registro y
a prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusién con
otra marca ya notoriamente conocida en ese pafs miembro. Esta disposicion
reconoce la proteccién que se debe a las marcas que son notoriamente cono-
cidas en un pafs miembro, aun cuando no estén registradas en él.

La proteccién de las marcas notoriamente conocidas se justifica en ra-
z6n de que una marca que ha adquirido prestigio y reputacién debe generar
un derecho en favor de su titular a los efectos de evitar que haya un aprove-
chamiento indebido de ese prestigio por un tercero, y una situacién de con-
fusi6n en perjuicio del pdblico. El registro o uso de una marca similar sus-
ceptible de producir confusién serfa un acto de competencia desleal y lesio-
naria los intereses del piblico, que se veria inducido en confusién o error
por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénti-
cos a aquellos para los cuales estd registrada.

La marca en cuestién debe ser «notoriamente conocida». Ello tendria
que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judi-
ciales competentes del pafs en que se pretenda la proteccién de la marca.
Una marca que no ha sido usada comercialmente en un pafs puede, no obs-
tante, ser notoriamente conocida en €l debido a la publicidad que ahf{ se
efectia o a las repercusiones que tiene en el pafs la publicidad hecha en
otros paises. Sin embargo, algunos paises exigen que la marca se haya usa-
do efectivamente en el pais como condicién para acordarle la proteccién es-
pecial como marca notoriamente conocida.

La protecci6n de una marca notoriamente conocida en virtud del
articulo 6bis es obligatoria cuando ésta ha sido presentada, registrada o usa-
da para productos idénticos o similares. Es decir que se aplica a estos efec-
tos la regla de la especialidad, segtin la cual la proteccién se acuerda en fun-
cién de los productos que 1a marca distingue. Corresponderd a las autorida-
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des administrativas o judiciales del pais en que se reclame la proteccion de-
terminar si esta condicién se cumple o no. El Convenio no impide que los
pafses miembros acuerden a las marcas notorias una proteccién més amplia
que la prevista en el articulo 6bis, por ejemplo, sin limitar su aplicacién con
la regla de la especialidad.

Los paises miembros estdn obligados a tomar de oficio, cuando su le-
gislacién lo permita, o a pedido de parte interesada, los siguientes tipos de
medidas:

— denegar la solicitud de registro de la marca;

— cancelar el registro, para lo cual deben conceder como minimo un
plazo de cinco afios a partir de la fecha de registro para pedir su cancela-
ci6én, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no
puede limitarse el plazo; y

— prohibir su uso, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la
marca conflictiva se usara de mala fe.

¢) Emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas
de organizaciones internacionales [articulo 6fer]

El Convenio obliga a los paises miembros, a rehusar o anular el registro, y a
prohibir la utilizacién, bien sea como marcas o como elementos de ellas, de
ciertos signos distintivos pertenecientes a los pafses miembros y a ciertas or-
ganizaciones internacionales intergubernamentales. Los signos distintivos
de Estados mencionados en el articulo 6zer son los siguientes: los escudos
de armas, banderas y otros emblemas, signos y punzones oficiales de con-
trol y de garantia, as{ como toda imitacion de ellos desde el punto de vista
herdldico.

Esta disposicién no tiene como propoésito crear derechos de propiedad
industrial en favor de los Estados o las organizaciones interguberna-
mentales, sino impedir 1a utilizacién de esos signos como marcas en las ac-
tividades industriales o comerciales.

La norma del articulo 6zer no se aplica si las autoridades competentes
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del pais miembro permiten la utilizacién de sus signos distintivos como
marcas. Del mismo modo, las autoridades competentes de las organizacio-
nes intergubernamentales pueden permitir a otros que utilicen sus signos
distintivos en calidad de marcas. Ademds, los nacionales de cualquier pais
miembro que estén autorizados a utilizar los signos distintivos de sus paises
pueden hacerlo aun cuando esos signos sean similares a los de otro pafs
miembro.

Para poner en préctica las disposiciones del articulo 6ter, se establece
en él un procedimiento por el cual los signos distintivos de los pafses miem-
bros y las organizaciones intergubernamentales interesadas se comunican a
la Oficina Internacional de la OMP], la que a su vez transmite esas comuni-
caciones a todos los paifses miembros.

f) Transferencia de las marcas [articulo 6quater]

Esta disposicién concierne al caso en que una empresa es titular de una
marca en varios pafses de la Uni6n y desea transferir sus derechos en algu-
no de esos paises, reservdndose la titularidad de la marca en los demds pai-
ses. Se ha tenido en cuenta que en algunos de los pafses miembros la marca
no puede transferirse independientemente de la empresa o negocio que es ti-
tular de ella o que la usa en el pafs. Para estos casos el Convenio establece
que bastard para la validez de la transferencia de una marca en un pafs
miembro que la parte de la empresa o del negocio situada en ese pais sea
transferida con el derecho exclusivo de fabricar o de vender ahi los produc-
tos que llevan la marca transferida.

De este modo, un pafs miembro podra disponer que para la validez de
la cesion de una marca, deberd transferirse simultdneamente la empresa a la
que la marca pertenece; pero tal requisito no podra extenderse a las partes
de la empresa que estdn situadas en otros paises. Cabe observar que cada
vez son menos los paises cuya legislacién limita o condiciona la cesién de
marcas a una cesién simultdnea de la empresa o de parte de la empresa titu-
lar, siendo la tendencia actual la de una cesién libre de las marcas.

Sin embargo, los paises miembros tienen la facultad de no admitir la
cesion de una marca cuando su uso por el cesionario fuese de naturaleza tal
que pudiera inducir al piblico en error, en particular en lo que se refiere a la
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procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a
los que se aplica la marca. Esta facultad podria ejercerse, por ejemplo, si se
transfiriera una marca sélo para una parte de los productos a los que se apli-
ca, y esos productos fuesen similares a otros respecto de los cuales la marca
no se transfiere.

g) Proteccion de una marca «tal cual» [articulo 6quinquies]

Paralelamente al principio de la independencia de las marcas, que figura en
el articulo 6, el Convenio establece una regla especial en beneficio de los ti-
tulares de marcas registradas en su pafs de origen. Esta regla constituye una
excepcioén al principio de la independencia de las marcas.

Las disposiciones del articulo 6quinquies operan cuando el registro
efectuado en el pais de origen se invoca en el pais en el que se solicita la
proteccién. Aunque la norma sobre el trato nacional y el principio de inde-
pendencia conducen a la regla normal de la total independencia de los regis-
tros de marcas, en la situacién excepcional regulada por el articu-
lo 6quinquies rige la regla opuesta, que da efectos extraterritoriales al regis-
tro efectuado en el pais de origen.

Existen dos razones principales para esta regla especial. Por un lado,
conviene tanto a los titulares como al piblico que las mismas marcas se
apliquen a los mismos productos en los diferentes paises. Por otra parte,
existen algunas diferencias importantes en las leyes internas de los paises
miembros en lo que respecta al registro de las marcas. Como consecuencia
de ello, las diferencias de la legislacién interna pueden impedir esta utiliza-
ci6n uniforme de las mismas marcas. La norma del articulo 6quinquies tie-
ne el efecto de reducir el impacto de estas diferencias sobre el registro de
las marcas respecto de los productos en el comercio internacional, e impone
cierta armonizacion entre los pafses miembros respecto de los fundamentos
de denegaci6n de un registro.

Para que se aplique el articulo 6quinquies, es preciso que la marca de
que se trate esté debidamente registrada en el pais de origen. No basta la
simple presentacién de la marca ni su utilizacién en ese pafs. Por otra parte,
el pais de origen debe ser un pais de la Unién en que el solicitante tenga un
establecimiento comercial efectivo y serio, o donde tenga su domicilio, o
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bien el pafs de la Unién del que el solicitante sea nacional. Toda marca que
cumpla las condiciones exigidas debe ser admitida para su registro y prote-
gida en los demds pafses miembros tal cual, sin perjuicio de ciertas excep-
ciones.

Debe sefialarse que la regla sélo ataiie al aspecto formal del signo que
constituye la marca, y no afecta a las cuestiones relativas a la naturaleza o
funcién de las marcas. Asf, los pafses miembros no estdn obligados a regis-
trar ni a dar proteccién a un objeto que no quepa dentro del concepto de
marca conforme a la ley del pafs respectivo. Si, por ejemplo, segiin la ley
de un pais miembro no se consideran marcas las melodias o los signos
olfativos, ese pafs no estarfa obligado a admitir tales signos para su registro
ni a brindarles proteccién.

Se estipulan ciertas excepciones a la obligacién de aceptar una marca
«tal cual» para su registro en los demds paises de la Uni6n. La lista de ex-
cepciones es exhaustiva pues no puede invocarse ningiin otro fundamento
para denegar o invalidar el registro de una marca solicitada al amparo del
articulo 6quinquies. Esas excepciones estdn basadas en las siguientes
causales:

i) que la marca afecte derechos adquiridos por terceros en el pafs en
que se pide la proteccién: puede tratarse de derechos correspondientes a
marcas protegidas en el pais respectivo o de otros derechos, como los co-
rrespondientes a un nombre comercial o a un derecho de autor;

ii) que la marca esté desprovista de cardcter distintivo, o sea pura-
mente descriptiva o consista en una denominacion genérica;

iii) que la marca sea contraria a 1la moral o al orden publico, segin
los criterios aplicables en el pafs en que se solicita la proteccién, lo cual
abarca, en particular, el caso de las marcas aptas para engaiiar al ptblico;

iv) que el registro de la marca constituya un acto de competencia des-
leal; ’

v) que la marca sea utilizada por el titular en una forma esencial-
mente diferente de la forma en que ha sido registrada en el pafs de origen,
pero las diferencias no esenciales no pueden servir como fundamento para
rehusar el registro o invalidarlo.
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h) Marcas de servicio [articulo 6sexies]

Una marca de servicio es un signo utilizado por empresas que ofrecen servi-
cios (no productos), como son, por ejemplo, los hoteles, restaurantes, com-
paiifas de aviacién, agencias de viajes, empresas de alquiler de automéviles,
agencias de empleo, lavanderias, etc. La marca de servicio permite distin-
guir los servicios de tales empresas de los que ofrecen otras. De este modo,
las marcas de servicio cumplen las mismas funciones que las marcas de pro-
ductos.

El articulo 6sexies fue introducido en el Convenio de Paris en 1958
con el fin de tratar especificamente de las marcas de servicio; pero la Con-
ferencia de revisién no aprobé una propuesta de alcance mayor por la cual
las marcas de servicio se habrian asimilado totalmente a las marcas de pro-
ductos. Cada pais miembro queda en libertad para aplicar a las marcas de
servicio las mismas reglas que aplique a las marcas de productos en situa-
ciones o condiciones similares.

Los paises miembros se comprometen a proteger las marcas de servi-
cio, pero no estdan obligados a registrarlas. Los paises miembros tampoco
estarfan obligados a legislar expresamente sobre las marcas de servicio.
Cada pafs miembro puede cumplir la disposicién, no s6lo mediante leyes es-
peciales para la proteccion de las marcas de servicio, sino también otorgan-
doles proteccién por otros medios, por ejemplo, aplicando las normas sobre
la represion de la competencia desleal.

i) Naturaleza de los productos a los que se aplica la marca [arti-
culo 7]

El Convenio dispone que la naturaleza del producto al que la marca ha de
aplicarse no puede, en ningtin caso, ser obstdculo para el registro de la mar-
ca. El propésito de esta norma consiste en que la proteccién de la propie-
dad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar o produ-
cir en determinado pais los productos a los que ha de aplicarse la marca.

Puede ocurrir que una marca se refiera a productos que, por ejemplo,
no cumplan los requisitos de seguridad impuestos por la ley de determinado
pais. Por ejemplo, las leyes de un pais sobre alimentos y productos farma-
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céuticos pueden imponer requisitos relativos a los ingredientes de los pro-
ductos alimenticios o a los efectos de los productos farmacéuticos y permitir
su venta Unicamente después de su aprobaci6n por las autoridades compe-
tentes, otorgada sobre la base de un examen del producto alimenticio o de
ensayos clinicos sobre los efectos del empleo del producto farmacéutico en
seres humanos o animales.

Jj) Marcas colectivas {articulo 7bis]

Una marca colectiva puede definirse como un signo que sirve para distin-
guir el origen geogréfico, el material o0 modo de fabricaci6n, la calidad u
ofras caracterfsticas comunes de los productos o servicios de diferentes em-
presas que utilizan simultdneamente la marca colectiva bajo el control de su
titular. El titular puede ser una asociacién de la que son miembros esas em-
presas, u otra entidad, incluso una institucion publica.

El Convenio obliga a admitir la presentacién de las marcas colectivas
y protegerlas de conformidad con las condiciones particulares fijadas por
cada pafs. Las entidades titulares de las marcas colectivas serdn por lo ge-
neral asociaciones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores,
vendedores u otros comerciantes, que se ocupan de bienes producidos o fa-
bricados en determinado pafs, region o localidad, o que tienen otras caracte-
risticas comunes.

Disposiciones relativas a los disenios industriales, nombres
comerciales, denominaciones de origen e indicaciones de
procedencia

a) Diseiios industriales [articulos 5B y Squinquies]

El Convenio establece la obligacién de proteger los disefios industriales (di-
bujos y modelos industriales), pero guarda silencio respecto a la forma en
que debe otorgarse tal proteccién. Los paises miembros pueden cumplir
esta obligacién dictando leyes especiales para la proteccién de los disefios
industriales. Sin embargo, también podrian cumplir esa obligacién otorgan-
do tal proteccién mediante la legislacion de derecho de autor o las normas
que reprimen la competencia desleal.
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El Convenio dispone que la proteccion de los disefios industriales no
puede ser objeto de ninguna medida de caducidad (cancelacién o revoca-
ci6n) como sancién por falta de explotacion o por importacién de objetos
que incorporan el disefio industrial protegido. Sin embargo, la norma no
impide que los paises establezcan otras medidas adecuadas, por ejemplo li-
cencias obligatorias, a fin de asegurar la explotacién industrial en caso de
falta o insuficiencia de explotacién industrial o en caso de algin abuso o
préctica ilicita por parte del titular.

b) Nombres comerciales [articulo 8]

El Convenio establece que el nombre comercial serd protegido en todos los
paises de la Unién sin obligacién de dep6sito ni de registro, forme o no par-
te de una marca.

La definicién del nombre comercial, para los efectos de la proteccién,
y la forma en que debe otorgarse esa proteccién, constituyen materias que
quedan libradas a la legislacién nacional de los pafses respectivos. Por con-
siguiente, 1a proteccién puede derivar de leyes especiales sobre los nombres
comerciales o de leyes mds generales sobre represién de la competencia
desleal o los derechos relativos a la personalidad.

c) Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen [arti-
culos 1.2 y 10]

Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen figuran en-
tre los diversos objetos de la proteccién de la propiedad industrial definidos
en el primer articulo del Convenio de Paris.

Estos dos conceptos pueden considerarse incluidos dentro del concep-
to més general de indicaciones geogréficas, aunque tradicionalmente, y para
los fines de ciertos tratados especiales (como el Arreglo de Madrid relativo
a la Represi6n de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engaifiosas en los
Productos, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denomina-
ciones de Origen y su Registro Internacional) se han distinguido esos dos
conceptos.
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Las indicaciones de procedencia incluyen cualquier nombre, denomi-
nacién o signo que haga referencia a determinado pafs o a un lugar situado
en €l, y que tenga el efecto de transmitir la nocién de que los productos que
Hevan tal indicacién se originan en ese pafs o lugar. Son ejemplos de indi-
caciones de procedencia los nombres de paises (por ejemplo, Italia, Jap6n,
etc.) o de ciudades (como New York, Parfs, etc.).

Las denominaciones de origen tienen un alcance m4s limitado y pue-
den considerarse un tipo especial de indicaciones de procedencia. Una de-
nominacién de origen es el nombre geografico de un pafs, regién o locali-
dad que sirve para designar un producto originado en él, cuya calidad y ca-
racteristicas se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geografico, in-
cluidos los factores naturales y humanos.

El Convenio de Paris contiene, en los articulos 10 y 10ter, disposicio-
nes sobre la proteccién de las indicaciones de procedencia. Estas disposi-
ciones se aplican a cualquier uso de indicaciones de procedencia falsas (in-
cluidas, en lo aplicable, las denominaciones de origen) respecto de los pro-
ductos o la identidad del productor, fabricante 0 comerciante, as{ como cual-
quier acto de competencia desleal consistente en el uso de indicaciones o
aseveraciones susceptibles de inducir en error al piiblico sobre la naturaleza
o las caracteristicas de los productos a los que se aplican.

El Convenio obliga a los paises a embargar los productos que lleven
falsas indicaciones o a prohibir su importacién, o a aplicar otras medidas
destinadas a impedir o poner término al uso de tales indicaciones. Sin em-
bargo, la obligacién de embargar los productos en el momento de la impor-
tacion s6lo se aplica en la medida en que tal sancién esté prevista en la le-
gislacién nacional.

El Convenio dispone que pueden ejercer accién no s6lo el Ministerio
Publico sino también cualquier interesado. A este respecto, el articulo 10
establece que cualquier productor, fabricante 0 comerciante, sea persona na-
tural o juridica, que se dedique a la produccién, fabricacién o comercio de
tales productos, que esté establecido en la localidad, regién o pais indicado
falsamente como origen o en el pafs en que se usan tales indicaciones falsas,
debe considerarse en todo caso una parte interesada. Ademds, el
articulo 10ter dispone que los pafses deben dictar medidas que permitan a
los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, producto-
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res o comerciantes interesados proceder judicialmente o ante las autoridades
administrativas para la represién de los actos mencionados.

Medidas contra la importacion de productos que lleven
ilicitamente signos distintivos [articulo 9]

El Convenio de Paris prevé una serie de medidas que deben aplicarse, con
caracter supletorio, a fin de impedir la importacién de productos que llevan
tlicitamente una marca o un nombre comercial o impedir su distribucién
dentro del pafs.

Todo producto que lleve ilicitamente una marca o un nombre comer-
cial debe ser embargado al importarse en el pafs en el cual la marca o el
nombre comercial se encuentra protegido. Asimismo, el embargo podra
efectuarse en el pais donde se hubiese hecho la aplicacién ilicita del signo
distintivo sobre el producto.

La norma remite a la legislacién nacional para efectos de determinar
quiénes pueden solicitar el embargo de los productos ilicitos. Se sefiala que
el embargo puede realizarse a pedido del Ministerio Piblico, de la autoridad
competente o de alguna persona interesada.

Si la legislacién de un pais no admitiera el embargo de la importacién
del producto con el signo ilicito, podria sustituirse esta medida con la prohi-
bicién de la importacién o con el embargo del producto una vez internado
en el pafs. Si la legislacién del pafs no admitiera ninguna de las medidas
anteriores, deben aplicarse las medidas que la legislacién del pafs concedie-
ra a los nacionales para casos de importacién de productos con marca ilicita.

Competencia desleal [articulo 10bis]

El Convenio dispone que los pafses de la Unién estdn obligados a asegurar
una proteccion eficaz contra la competencia desleal. El Convenio no espe-
cifica la forma en que debe otorgarse esa proteccién, por lo que queda libra-

do a las leyes de los pafses miembros.

El Convenio define como acto de competencia desleal todo acto de
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competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial,
y a continuacién enuncia, a titulo ilustrativo, tres actos tipicos de competen-
cia desleal.

El primer ejemplo se refiere a cualquier acto capaz de crear confusion,
por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor. Estos actos incluyen
no sélo el empleo de marcas o nombres idénticos o similares, que podrian
impugnarse como infracciones de derechos, sino también el empleo de otros
medios capaces de crear confusién. Asf podria ocurrir con la forma de los
envases, el arreglo o estilo de los productos y sus correspondientes salidas o
puntos de distribucidn, titulos publicitarios, etc. El segundo ejemplo se re-
fiere a las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de des-
acreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comer-
cial de un competidor. El tercer ejemplo se refiere a las indicaciones o ase-
veraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere engafiar al
publico sobre la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas, la
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Esta disposicién puede
diferenciarse de los casos anteriores por cuanto tiene como objeto proteger
el interés del puiblico consumidor.

Recursos legales; derecho a proceder judicialmente
[articulo 10ter]

Los paises de la Unién se obligan a permitir a los nacionales de los demds
paises de Ia Uni6n gozar de los recursos y medidas legales apropiados para
reprimir eficazmente los actos de importacién de productos que llevan mar-
cas ilicitas o indicaciones falsas de procedencia y los actos de competencia
desleal referidos en el Convenio de Parfs. Esta es una disposicién de caréc-
ter amplio y general que deberédn aplicar mediante su propia legislacioén. El
Convenio no indica la manera en que esta proteccién deberd llevarse a cabo,
exigiendo linicamente que ella sea eficaz.
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II1. El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
(PCT)

Introduccion

El Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, conocido por sus inicia-
les PCT, fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado
el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984'5. Cuenta
con un Reglamento cuya dltima version entré en vigor el 1 de enero de
1993. Como su nombre lo indica, el PCT es un acuerdo de cooperacién in-
ternacional en materia de patentes, y se considera que denota el progreso
mads notable realizado en la cooperacién internacional en la esfera de la pro-
piedad industrial desde la adopcion del propio Convenio de Paris. De he-
cho, se trata de un tratado destinado a racionalizar y poner bajo el mismo
signo de la cooperaci6n la presentacion de solicitudes de patente, la bisque-
da y el examen, asf como la divulgacion de las informaciones técnicas con-
tenidas en las solicitudes. El tratado no dispone la concesién de «patentes
internacionales», puesto que la tarea y la responsabilidad de otorgar las pa-
tentes compete de manera exclusiva a las oficinas que actdan en nombre de
esos paises (conocidas como «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 ¢oncertado en el marco del Convenio de Pa-
ris y que sélo estd abierto a los Estados que ya son parte en ese Convenio.

Principales objetivos del PCT

El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer mds eficaz y mds
econémico —desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes
y de las oficinas encargadas de administrarlo— el procedimiento para solici-
tar la proteccién de una patente de invencién, cuando se quiere obtener esa
proteccién en varios paises.

Cabe destacar que antes de la introduccion del sistema PCT, el tnico
medio de obtener proteccién para la misma invencion en varios pafses con-

15 El PCT cuenta actualmente con 56 Estados partes, entre los que se cuentan,
de América Latina, Barbados y Brasil.
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sistia en presentar solicitudes separadas en cada uno de ellos; siendo asf
que al no guardar ninguna relacién esas solicitudes entre sf, suponia una re-
peticién de las operaciones de presentacién y examen en cada pais. Con el
PCT estos problemas quedan resueltos, segiin se detallard més adelante al
describir las denominadas «fase internacional» y «fase nacional» respectiva-
mente.

Del mismo modo, conviene mencionar que incluso en las oficinas de
propiedad industrial que poseen una infraestructua adecuada, éstas deben
enfrentarse desde hace algunos afios con un excesivo recargo de trabajo
(que se traduce en demoras en las concesiones de patentes) y se preguntan
cudl es la mejor forma de utilizar sus medios para que el sistema de patentes
brinde mejores resultados. Una de las importantes ventajas ofrecidas por el
PCT es la racionalizacién del trabajo de las Oficinas nacionales de patentes,
habida cuenta de que una parte de ese trabajo corresponde a solicitudes rela-
tivas a invenciones cuya proteccién también se solicita en otros paises u
otras regiones.

Finalmente, el PCT también tiene como objetivos asegurar que las ofi-
cinas de patentes de los Estados contratantes s6lo concedan patentes sélidas;
facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demds sectores intere-
sados a la informacién técnica relacionada con las invenciones; y ayudar a
los pafses en desarrollo a acceder a la tecnologfa més moderna's.

Prueba de las innegables ventajas del sistema creado mediante el PCT
es el incremento en el nimero de Estados partes. Asf por ejemplo, en 1978
(afio en que entr6 en vigor el tratado) alcanzaba a 18, y en la actualidad
cuenta con 56. Lo mismo se puede sefialar en relacion con las solicitudes
internacionales presentadas.  Asi por ejemplo, en junio de 1978, cuando se
inici6 la aplicacién del sistema de solicitudes internacionales, su nimero fue
de 459, mientras que en 1992, de casi 26.000. Ello hace que, a finales de
1992, 1a Oficina Internacional de la OMPI recibiera los ejemplares origina-
les de 145.035 solicitudes internacionales, 1o que sustituye a unas 600.000
solicitudes nacionales.

16 Para mayores pormenores sobre PCT, ver: «The Patent Cooperation Treaty
(PCT) and its Importance to Developing Countries». Documento PCT/GEN/7
Rev.9. January 1993. Con versién en espafiol.
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El procedimiento del PCT incluye dos fases: una fase internacional y
una fase nacional. La fase internacional se refiere a la presentacién y al
procedimiento de biisqueda centralizados, la publicacién de la solicitud, y el
procedimiento de examen preliminar facultativo. La fase nacional posterior
se refiere al procedimiento de concesién de las patentes por cada una de las
oficinas nacionales o regionales designadas o elegidas.

Fase internacional: presentacion de una solicitud interna-
cional; bisqueda internacional; publicacién internacional

El solicitante presenta una tnica solicitud denominada «solicitud internacio-
nal» en un dnico idioma, en una oficina (oficina receptora). Dicha solicitud
tiene el efecto de una solicitud nacional regular ante todos los Estados con-
tratantes del PCT en los que se desea la proteccién y en la que designa to-
dos los Estados contratantes del PCT en los que desea obtener proteccién.

La oficina receptora otorga la fecha de presentacién, examina la soli-
citud para comprobar que satisface los requisitos formales, y la transmite a
la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra, Suiza, la que administra el
sistema PCT. Al mismo tiempo, la oficina receptora transmite otra copia de
la solicitud a la administracioén encargada de la biisqueda internacional. Di-
cha administracién efectia la bisqueda para encontrar publicaciones y otros
antecedentes que permitan determinar el estado de la técnica respecto de la
invencién objeto de la solicitud. Como resultado, la administracién encar-
gada de la bisqueda internacional establece un informe en el que enumera
todos los documentos que pueden tener incidencia sobre la patentabilidad de
la invenci6n reivindicada. Dicho informe es transmitido al solicitante, quien
en esta etapa puede decidir presentar un pedido de examen preliminar inter-
nacional.

Tras la expiracién de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de
prioridad aplicable, la Oficina Internacional publica de oficio la solicitud de
patente, asi como el informe de bisqueda. Al mismo tiempo, la solicitud,
junto con el informe de blisqueda, son transmitidos a las oficinas nacionales
de todos los Estados designados por el solicitante. Estas oficinas se deno-
minan «oficinas designadas». Se informa al solicitante sobre esta comuni-
cacion y se le recuerda que el trdmite y examen de la solicitud en las ofici-
nas designadas, esto es, la fase nacional del proceso, comienza 20 meses
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después de la fecha de prioridad, a menos que presente un pedido de exa-
men preliminar internacional.

Fase internacional: examen preliminar internacional

El PCT establece que el solicitante tiene la posibilidad de pedir que se reali-
ce un examen preliminar internacional de la solicitud. El objetivo de este
examen es obtener una opinién técnica que permita determinar si la inven-
cién es nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de aplicacién
industrial. El solicitante debe indicar en cuéles de los Estados designados
en la solicitud tiene el propdsito de utilizar el resultado del examen prelimi-
nar. Estos Estados se denominan los «Estados elegidos». El pedido de exa-
men preliminar y la eleccién de los Estados deben realizarse dentro del pla-
zo de 19 meses a partir de la fecha de prioridad.

El examen preliminar es realizado por una Administracién encargada
del examen preliminar internacional. Normalmente, las administraciones
competentes para ello son las mismas que se han especificado para la bus-
queda internacional. El procedimiento puede ser comparado con el examen
de fondo de la patente, incluyendo el derecho a enmendar la solicitud y a
presentar argumentos.

El resultado del examen preliminar se incorpora en un informe que se
transmite al solicitante y a las oficinas elegidas en las que se desee utilizar
los resultados del examen. El informe proporciona una opinién respecto de
los tres principales criterios de patentabilidad mencionados antes, pero no
tiene efecto vinculante para los paises elegidos pues las oficinas de los pai-
ses no estdn obligadas a aceptar las conclusiones de la administracion encar-
gada del examen preliminar internacional. Otro efecto importante del pro-
cedimiento del examen preliminar, es que el inicio de la fase nacional ante
las oficinas elegidas se pospone durante 10 meses adicionales. Por ello, la
fase nacional comienza recién después de vencidos 30 meses contados des-
de la fecha de prioridad, lo cual daré4 al solicitante mayor tiempo para deci-
dir si desea continuar con su solicitud y, en su caso, efectuar los preparati-
vos correspondientes.
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Fase internacional; posibilidad de enmendar la solicitud

Durante la fase internacional, el solicitante podrd enmendar las reivindica-
ciones con efecto para todos los Estados designados, a fin de adaptarlas a
los resultados de la biisqueda. Del mismo modo, cuando se haya presentado
un pedido de examen preliminar internacional, el solicitante podrd enmendar
todas las partes de la solicitud (es decir, la descripcién, las reivindicaciones
y los dibujos) cuando presente el pedido de examen preliminar, o durante el
examen COIO respuesta a una observacion o reparo comunicado por el exa-
minador.

Fase nacional

La fase internacional va seguida de la fase nacional. Antes de iniciar los
procedimientos de trdmite y examen en la fase nacional en las oficinas que
han sido designadas en la solicitud internacional, el solicitante debe realizar
ciertos actos. Esto se denomina la entrada en la fase nacional. Si el solici-
tante no desea entrar en ella o no realiza dichos actos, la solicitud interna-
cional pierde su efecto en los Estados designados.

Para entrar en la fase nacional serd necesario pagar la tasa nacional en
cada una de las oficinas designadas y, cuando la solicitud internacional no
ha sido presentada o publicada en el idioma o en uno de los idiomas oficia-
les de la oficina, se presentard una traduccién en un idioma oficial. Eso
debe realizarse inicamente antes de que expire el plazo de 30 meses a partir
de la fecha de prioridad, siempre que dentro del plazo de 19 meses contados
a partir de esa fecha se hubiera pedido el examen preliminar internacional.
De lo contrario, debe hacerse dentro del plazo de 20 meses contados a partir
de la fecha de prioridad.

Requisitos nacionales especiales adicionales

Ademads del pago de la tasa nacional y, cuando sea aplicable, de la presenta-
ci6én de una traduccién, ninguna oficina nacional puede exigir el cumpli-
miento de requisitos adicionales antes de cumplirse el plazo de 20 6 30 me-
ses, segin corresponda. Se permiten algunos requisitos adicionales, tales
como la designacién de un mandatario, la indicacién de un domicilio para la
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entrega de notificaciones, la declaracién de inventor, documentos de asigna-
cion y similares, pero el solicitante debe tener la posibilidad de satisfacer
estos requisitos adicionales después de que hayan expirado los plazos antes
mencionados.

Enmiendas en la fase nacional

El PCT brinda al solicitante la posibilidad de enmendar la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos ante cualquier oficina designada. Por lo tan-
to, si bien el solicitante ya ha tenido oportunidades de realizar las enmien-
das durante la fase internacional, se pueden presentar enmiendas adicionales
al entrar en la fase nacional o dentro del plazo que se sefiale.

IV. Arreglo de Madrid relativo a la Represion de las
Indicaciones de Procedencia Falsas o Enganosas en
los Productos

El Arreglo de Madrid relativo a la Represién de las Indicaciones de Proce-
dencia Falsas o Engafiosas en los Productos fue concluido en Madrid en
1891, y se refiere especificamente a las medidas que deben adoptar los pai-
ses miembros para evitar o reprimir la importacién y distribucion de produc-
tos que lleven una indicacién de procedencia falsa o engaifiosa'’. Merecen
ser destacados los siguientes articulos de este tratado.

Embargo de productos con indicaciones falsas [articulo 1]

Los productos que Heven una indicacidn falsa o engafiosa en virtud de la
cual resulten designados directa o indirectamente como pais o como lugar
de origen alguno de los pafses que son miembros del Arreglo de Madrid, o
algin lugar situado en alguno de ellos, deben ser embargados al momento
de su importacién en cualquiera de estos paises.

17 El Arreglo fue revisado en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Lon-
dres en 1934 y en Lisboa en 1958, y posteriormente complementado en Estocolmo
en 1967. Actualmente 31 Estados son partes de este tratado, entre los cuales se en-
cuentran los siguientes de América Latina: Brasil, Cuba y la Reptiblica Dominicana.
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El embargo también podré efectuarse en los paises donde se hubiese
colocado la indicacién de procedencia falsa o engafiosa, o en el lugar de
donde se hubiese importado el producto provisto de tal indicacién. Si la le-
gislacién no admitiera el embargo al momento de la importacidn, esta medi-
da serd reemplazada por la prohibicién de la importacién. En defecto de es-
tas dos medidas, deberan aplicarse las que en casos parecidos conceda el
pafs en cuestién.

Derecho de colocar el nombre y direccion del vendedor
[articulo 3]

El vendedor de un producto tiene el derecho de indicar su nombre y su di-
reccién en los productos que comercializa, aun cuando ellos procedieran de
un pais diferente a aquél en que se realiza la comercializacién. Sin embar-
g0, es necesario que la direccién y el nombre del vendedor sean acompaiia-
dos de una indicacion precisa y en caracteres visibles del pais o del lugar de
fabricacién o de produccién del producto, o de cualquier otra indicacién que
fuese suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de las
mercancias.

Indicaciones engaifiosas en la publicidad [articulo 3bis]

Los pafses miembros se obligan a prohibir el uso de cualquier indicacién
que tuviese cardcter de publicidad y fuese susceptible de inducir en error al
publico sobre la procedencia de los productos. Ese uso podré ocurrir con
ocasién de la venta, la exhibicién o el ofrecimiento de los productos referi-
dos, pudiendo figurar sobre insignias, anuncios, facturas, tarjetas, papeles de
comercio o cualquier otra clase de comunicacién comercial.

Denominaciones geograficas de caracter genérico [articulo
4]

Corresponde a las autoridades judiciales de cada pais decidir qué denomina-
ciones geograficas no quedan sujetas a las disposiciones del Arreglo de Ma-
drid por tratarse de denominaciones de caracter genérico para designar a los
productos de que se trata.



OMPI « Principales tratados en materia de propiedad industrial administrados por la OMPI 121

Esta disposicién reconoce que ciertas denominaciones geograficas
puedan constituir denominaciones genéricas de los productos a los cuales se
aplican. Tales son, por ejemplo, los casos de «agua de colonia» (para aguas
perfumadas), «cachemira» (para lanas), «tinta china» (referido a un tipo de
tinta para escribir), «persiana veneciana» (referido a ciertos tipos de persia-
nas), etc.

V. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacio-
nal de Marcas y su Protocolo

a) El Arreglo de Madrid

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas fue cele-
brado en 1891, y establece un registro internacional para las marcas y el
procedimiento para su inscripcién'® y estd abierto a los Estados parte en el
Convenio de Paris.

El Arreglo establece el registro de marcas (marcas de fdbrica o de co-
mercio y marcas de servicio) por la Oficina Internacional de la OMPI. Los
registros en virtud de este Arreglo se llaman internacionales porque todos
los registros surten efecto en varios pafses y pueden extenderse a todos los
Estados contratantes.

El registro internacional tiene varias ventajas para el titular de la mar-
ca. En efecto, después de registrar la marca en el Estado contratante de ori-
gen, le basta con presentar una sola solicitud y pagar una sola tasa en una
oficina (la Oficina Internacional), en un idioma (francés), en vez de presen-
tar solicitudes por separado en las oficinas nacionales de marcas de los di-
versos Estados contratantes, en distintos idiomas y pagando sendas tasas en
todas la oficinas. Las mismas ventajas existen cuando hay que renovar el
registro.

18 El acta original fue posteriormente revisada en Bruselas en 1900, en Washing-
ton en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y en
Estocolmo en 1967. Actualmente son miembros de este tratado 33 Estados, entre
ellos Cuba.
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El registro internacional también tiene ventajas para las oficinas nacio-
nales de marcas, pues reduce el volumen de trabajo que, de otra forma, ten-
drian que efectuar. Por ejemplo, no tienen que publicar las marcas. Del
mismo modo, una parte de las tasas cobradas por la Oficina Internacional es
transferida a los Estados contratantes donde se solicita la proteccién. Ade-
mds, si el Servicio de Registro Internacional cierra su balance anual con su-
perdvit, los beneficios se dividen entre los Estados contratantes. Asi por
ejemplo, para 1991, dicho superdvit fue de mds de diecisiete millones de
francos suizos, que fueron repartidos entre los pafses miembros de la Unién
de Madrid en proporcién al nimero de designaciones que recibi6 cada uno
de ellos.

Las ventajas descritas anteriormente quedan ratificadas por el niimero
de registros y renovaciones que se producen anualmente. Asi por ejemplo,
cuando se inici6 el registro internacional en 1893 hubieron 76 registros,
siendo 20.791 el niimero que corresponde para 1991. Ello adema4s se verifi-
ca mediante un incremento persistente a través de sus mds de cien aiios de
existencia.

Merecen destacarse las siguientes disposiciones de este Arreglo:

Constitucion de una Unién; registro de marcas; definicion de
pais de origen [articulo 1]

Los paises miembros del Arreglo de Madrid constituyen una Unién para el
registro internacional de las marcas. Esta Uni6n, al igual que la Unién de
Parfs, constituye una persona juridica de derecho piiblico internacional, que
tiene sus propios 6rganos rectores internos y un presupuesto que se financia
mediante el cobro de tasas por los servicios que presta la Oficina Internacio-
nal por el registro internacional de marcas y otros trdmites relacionados con
éstas.

Los nacionales o residentes de cada uno de los paifses contratantes po-
dran obtener en todos los demdés paises miembros la proteccién de sus mar-
cas registradas en el pafs de origen, mediante su registro en el registro inter-
nacional de marcas que se lleva en la Oficina Internacional de la OMPI. El
registro de una marca se solicita por intermedio de la administracién nacio-
nal de propiedad industrial del pais de origen.
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Se define como pais de origen aquel pais de la Uni6én donde el solici-
tante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Si no
lo tuviera, se considerard como pafs de origen el de su domicilio, y si no tu-
viera domicilio en ningiin pais de la Uni6n, aquel pais de su nacionalidad en
caso de ser nacional de un pafs de la Unién de Madrid.

Contenido de la solicitud de registro internacional [articulo 3]

La solicitud de registro internacional debe presentarse ante la administracién
nacional de propiedad industrial del pafs de origen de la marca. Esta admi-
nistracién debe certificar que la informacién contenida en la solicitud co-
rresponde a la del registro nacional de la marca, y agregar la fecha y los
nimeros del registro de origen y la fecha de presentacién de la solicitud de
registro internacional.

La administracién nacional remite la solicitud de registro a la Oficina
Internacional de la OMPI, la cual registra inmediatamente la marca en su re-
gistro internacional. El registro lleva la fecha de la presentacién de la soli-
citud de registro en el pais de origen, siempre que la solicitud haya llegado
a la OMPI dentro de un plazo de dos meses contados desde esa fecha. Si la
solicitud se recibiera con posterioridad a esa fecha, la inscripcion llevard la
fecha de la recepcién de la solicitud por la OMPL.

Una vez inscrita la marca en el registro, la Oficina Internacional anun-
cia el registro en su revista Les marques internationales y notifica la ins-
cripcién a cada uno de los paises que se hubiesen designado en la solicitud.
El solicitante debe indicar en su solicitud los paises en los cuales quiere que
el registro internacional surta efecto. Puede indicar todos los pafses miem-
bros del Arreglo o solamente uno o algunos de ellos.

Efectos del registro internacional [articulo 4]

El registro de una marca en la Oficina Internacional tiene, en relacién con
los paises que hubiesen sido designados en la solicitud, el mismo efecto que
si se hubiera presentado una solicitud de registro de marca en cada uno de
esos paises en la fecha del registro.
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Denegacion por parte de las administraciones nacionales
[articulo 5]

Los paises tienen la facultad de declarar, a través de sus administraciones
nacionales competentes, que no pueden acordar proteccién a una marca ins-
crita en el registro internacional. La denegacién de proteccién sélo puede
sustentarse en las condiciones establecidas en el Convenio de Paris para la
proteccién de la propiedad industrial. Dichas causales se encuentran estipu-
ladas en el articulo 6quinquies parrafo B del Convenio de Paris.

La negativa de proteccién tiene que ser notificada a la OMPI dentro
del plazo previsto por la legislacién nacional para denegar el registro de una
marca, y en ausencia de disposicién, a més tardar dentro de un afio contado
a partir del registro internacional de la marca. En caso de no comunicarse
el rechazo de proteccion, el pafs pierde el derecho de rehusarla, y se enten-
derd que la marca inscrita en el registro internacional se encuentra legal-
mente protegida en el pafs en cuestion.

Cuando la administracién nacional notificara a la OMPI una negativa
de proteccién, la OMPI transmitird esta informacién a la administracién na-
cional del pafs de origen de la marca, y al titular de la misma o a su manda-
tario. En este caso el interesado gozard de las mismas acciones y recursos,
en el pafs que comunic6 el rechazo, que tendrfa si hubiera presentado direc-
tamente a la administracién nacional de ese pafs la solicitud de registro.

Duracidén del registro internacional; independencia del registro
internacional; cese de la proteccién en el pais de origen
[articulo 6]

El registro internacional de marcas tiene una duracién de 20 afios, con posi-
bilidad de ser renovado indefinidamente por periodos iguales. Este registro
queda vinculado al registro nacional del pafs de origen durante cinco afios,
de manera que si durante este plazo el registro del pais de origen llegara a
caducar o fuese cancelado o anulado por cualquier razén, el registro interna-
cional deja de tener validez en todos los paises para los cuales se hubiese
inscrito. Lo mismo ocurre cuando la proteccion legal en el pais de origen
hubiese cesado con posterioridad al plazo de cinco afios, si ello fuese conse-
cuencia de una accién iniciada durante ese plazo.
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Al vencer el plazo de cinco afios contados desde la fecha del registro
internacional, este registro se hace independiente del registro de la marca en
el pafs de origen, de manera que la marca internacional queda protegida en
todos los paises para los cuales se hubiese efectuado el registro internacio-
nal.

Sin perjuicio de lo anterior, el registro internacional de una marca
puede ser anulado individualmente en cada uno de los paises en que éste
surte efecto, pero ello deberd gestionarse ante las instancias competentes de
cada uno de los pafses en que deseara obtenerse la anulacién. En este senti-
do, 1a anulacién se tramitard como si se tratara de la anulacién de un regis-
tro nacional. Tal anulacién s6lo surtird efectos en el pais en que se obtuvie-
ra.

Renovacion del registro internacional [articulo 7]

El registro internacional de la marca puede ser renovado por perfodos suce-
sivos de 20 afios contados a partir de la fecha de vencimiento del periodo
precedente, bastando para ello pagar las tasas establecidas.

La renovacién de la marca se entiende como una simple prolongacion
del registro inicial. En tal sentido no puede dar lugar a ninguna modifica-
cién del signo registrado, ni a ninguna ampliacién de la lista de productos o
de servicios cubiertos por la misma. La marca queda renovada tal como fue
inscrita en el registro inicial.

Se prevé un plazo de gracia de seis meses después del vencimiento
del plazo del registro internacional para solicitar su renovacién, debiendo en
tal caso pagarse el recargo respectivo.

Tasa nacional y tasa internacional; reparto de los excedentes de
ingresos [articulo 8]

El registro de una marca en la Oficina Internacional en la OMPI esta sujeto
al pago de una tasa internacional que comprende una tasa bésica, una tasa
suplementaria por cada clase de la clasificacién internacional, después de la
tercera, en la que queden clasificados los productos o servicios a los que se
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aplica la marca, y un complemento de tasa que se paga en funcién del nu-
mero de paises que se hubiese designado en la solicitud para el alcance te-
rritorial del registro internacional. El producto anual de los diferentes ingre-
sos del registro internacional se reparte entre los paises miembros de acuer-
do con los criterios estipulados para tales efectos.

Transmision de una marca internacional que entrafie un cambio
de pais del titular {articulo 9bis]

Cuando una marca inscrita en el registro internacional fuese cedida o trans-
ferida a una persona domiciliada en un pafs distinto al del pais del titular del
registro internacional, esta transferencia deberd notificarse a la Oficina In-
ternacional de 1a OMPI a través de la administracién del pafs de origen. La
transferencia es registrada y notificada a las oficinas nacionales de propie-
dad industrial de los paises en los cuales el registro internacional surte efec-
tos.

Cesion de una marca internacional para una parte de los produc-
tos o servicios o para ciertos paises solamente [articulo 9ter]

Es posible transferir una marca internacional solamente con respecto a una
parte de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. En
este caso los paises en los cuales tiene efectos el registro tendrdn la facultad
de rehusar el reconocimiento de la transferencia de la marca si los productos
o servicios comprendidos en la transferencia fuesen similares a aquellos
para los cuales la marca queda registrada en favor del titular original, y pu-
diese surgir un riesgo de confusién o error.

b) El Protocolo

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Interna-
cional de Marcas (en adelante llamado «el Protocolo») fue adoptado en Ma-
drid el 27 de junio de 1989 y constituye un complemento del Arreglo de
Madrid, instituyendo un sistema andlogo y paralelo al de este Arreglo. Des-
de su entrada en vigor en 1892, el Arreglo de Madrid brinda la posibilidad
de proteger una marca en varios paises mediante un tnico registro interna-
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cional. Aunque el sistema establecido por el Arreglo de Madrid ha sido
usado extensamente durante més de un siglo, el niimero de pafses miembros
en el tratado se mantuvo relativamente pequefio, y parecia poco probable
que se ampliara en vista de algunas caracteristicas del sistema que impedian
su aceptacién por ciertos paises, entre ellos algunos de gran actividad en el
dmbito marcario, por ejemplo los Estados Unidos de América, Japén y el
Reino Unido.

Las caracteristicas consideradas inaceptables por esos paises eran, en
particular, la necesidad de obtener primero el registro de la marca a nivel
nacional antes de solicitar el registro internacional; la dependencia del re-
gistro internacional respecto del registro nacional de origen durante cinco
afios; el plazo relativamente corto que se acuerda a las oficinas nacionales
para comunicar una denegacién de proteccién a la marca inscrita en el regis-
tro internacional; y el sistema de tasas que no convenia los paises que apli-
caban tasas de registro mds altas que las del Arreglo.

Con miras a resolver esos problemas se conformé un Grupo de Traba-
jo que se reunié tres veces entre 1986 y 1987. Durante estas reuniones se
discutieron los proyectos de dos protocolos: uno para modificar el sistema
del Arreglo de Madrid a fin de hacerlo aceptable para los cuatro paises de la
Comunidad Europea que no eran miembros del Arreglo de Madrid; y otro
para establecer propiamente los vinculos entre el sistema del Arreglo de
Madrid y el futuro sistema de la marca comunitaria. Posteriormente, estos
dos protocolos se refundieron en uno solo, y la Asamblea de la Unién de
Madrid convoco la conferencia diplomética que se realizé en Madrid en ju-
nio de 1989. Esa conferencia diplomatica adopté el «Protocolo concernien-
te al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas»'®.

Principales caracteristicas del Protocolo
El Protocolo establece un sistema de registro internacional de marcas que,

en comparacién con el sistema previsto en el Arreglo de Madrid, se caracte-
riza por lo siguiente:

1 El Protocolo aiin no ha entrado en vigor. Ha sido suscrito por 27 Estados y
ratificado por uno, Espaifia.
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(i) Posibilidad de solicitar un registro internacional en base a una soli-
citud nacional

El Protocolo (art. 2.1)) prevé que el registro internacional de una marca pue-
de ser solicitado no sélo cuando se ha obtenido el registro de base de la
marca en el pais de origen, sino también cuando se hubiese presentado una
solicitud de registro de la marca en el pafs de origen («solicitud de base»).
Esta modificaci6n remueve uno de los principales obst4dculos para una adhe-
si6n mds numerosa al Arreglo de Madrid. Tal obstdculo consiste en que ob-
tener un registro nacional (o regional) generalmente toma tiempo considera-
ble, a menudo més de seis meses contados desde la fecha de presentacién de
la solicitud de base, con la consecuencia de que la persona interesada perde-
ria la posibilidad de hacer valer su derecho de prioridad (que dura seis me-
ses) de conformidad con el Convenio de Paris.

(ii) Plazo para rehusar la proteccion a una marca inscrita en el registro
internacional

El Arreglo de Madrid establece que los pafses miembros tienen la facultad
de declarar que no pueden conceder proteccién en sus territorios a una mar-
ca inscrita en el registro internacional. Para estos efectos la administracién
nacional competente del pais que rehtisa la proteccién debe notificar su de-
cision, indicando los motivos, a la Oficina Internacional dentro del plazo
previsto por su legislacién nacional, pero a mds tardar antes de finalizar un
afio a contar desde el registro internacional de la marca. El Protocolo esta-
blece (articulo 5.2.b)) que, sin perjuicio de lo anterior, toda parte contratante
podré declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud
del Protocolo, el plazo de un afio referido serd reemplazado por un plazo de
18 meses. Ademds, una parte contratante podré reservarse el derecho de de-
negar la proteccién notificando la denegacién después del plazo de 18 me-
ses cuando la denegaci6n se basara en una oposicion presentada en el pais.
Para estos efectos, la notificacién de la oposicién o de la posibilidad de que
se presente una oposicién deberd realizarse antes del vencimiento del plazo
de 18 meses, y la denegacién «provisional» de la proteccién deberd efec-
tuarse en un plazo maximo de 7 meses a partir de la fecha en que comience
el plazo de oposicién o de un mes a partir de la expiracién del plazo de
oposicion, aplicdndose el plazo que fuera més corto.
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(fii) Duracién del registro internacional,

El Arreglo de Madrid prevé que el registro de una marca de la Oficina In-
ternacional se efectda por 20 afios, con posibilidad de renovacién por nue-
vos perfodos sucesivos de 20 afios contados a partir de la expiracién del pe-
riodo precedente. El Protocolo estipula (articulo 6) que el registro de una
marca en la oficina internacional se efecttia por 10 afios, con la posibilidad
de renovacién por nuevos periodos de 10 aiios contados a partir de la
expiracion del periodo precedente (articulo 7). La renovacién se realiza me-
diante el simple pago de la tasa de base y de las tasas suplementarias y los
complementos de tasa previstos en el Protocolo.

(iv) Posibilidad de cobrar tasas individuales en cada pais.

El Protocolo adopta un sistema de tasas y de reparto de las mismas andlogo
al establecido en el Arreglo de Madrid. Sin embargo, introduce una nueva
posibilidad (articulo 8.7)) en virtud de la cual toda parte contratante puede
declarar que desea recibir, en lugar de una parte de los ingresos procedentes
de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa llama-
da «tasa individual», cuyo importe serd indicado en la declaraci6n respecti-
va y que podrd ser modificado en declaraciones subsiguientes. Esta tasa in-
dividual no podria exceder del equivalente del importe, deducidas las econo-
mias resultantes del procedimiento internacional, que la oficina nacional po-
drfa percibir de un solicitante por concepto de un registro de marca por diez
afios. En caso que correspondiera pagar la tasa individual y en la solicitud
de registro internacional solamente se designan partes contratantes que han
hecho la declaracién respecto a la percepcién de la tasa individual, el solici-
tante del registro quedaria eximido de pagar la tasa suplementaria. Tampo-
co tendrfa que pagarse ningin complemento de tasa con respecto a toda par-
te contratante designada en la solicitud que hubiera hecho la declaracién de
percepcion de la tasa individual.

(v) Transformacion de un registro internacional en solicitudes naciona-
Ies o regionales.

El Protocolo incorpora una disposicién (articulo 9quinquies), relativa a la
posibilidad de transformar un registro internacional en solicitudes de regis-
tro nacionales o regionales cuando el registro internacional fuese cancelado
por haberse cancelado el registro de base en el pafs de origen. El Arreglo
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de Madrid estipula (articulo 6.(2)) que la cancelacion del registro nacional
de base durante los primeros cinco aiflos de vigencia del registro internacio-
nal causa automdticamente la cancelacion del registro internacional y la ce-
sacién de sus efectos en todos los paises designados en ese registro. Este
efecto, llamado «ataque central», fue criticado por algunos pafses como uno
de los inconvenientes en el Arreglo de Madrid. Con el fin de mitigar los
efectos negativos del ataque central, el Protocolo estipula que la persona
que era el titular del registro internacional cancelado tendré la posibilidad de
presentar una solicitud de registro para la misma marca ante la oficina na-
cional o regional de cualquier parte contratante designada en el registro in-
ternacional, y tal solicitud serd tramitada como si hubiera sido presentada en
la fecha del registro internacional cancelado. En tal virtud, el titular del re-
gistro internacional cancelado no pierde la fecha de este registro, y si el re-
gistro internacional se efectu6 bajo el beneficio de un derecho de prioridad,
las solicitudes nacionales presentadas por el titular gozardn de la misma
prioridad. Para que esta transformacién pueda operar, las solicitudes res-
pectivas deben presentarse ante las oficinas nacionales o regionales designa-
das dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de cancelacién del
registro internacional, y los productos y servicios listados en esas solicitudes
deberdn estar incluidos en la lista de productos o servicios del registro inter-
nacional cancelado. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de la
transformacién deberdn satisfacer todos los requisitos de la legislacién na-
cional o regional aplicable, incluyendo el pago de las tasas respectivas.

VI. Arreglo de la Haya relativo al Depdsito Internacio-
nal de Dibujos y Modelos Industriales

Introduccion

El Arreglo de La Haya relativo al Depésito Internacional de Dibujos y Mo-
delos Industriales, fue adoptado el 6 de noviembre de 1925, y es un acuerdo
particular dentro del marco del Convenio de Parfs para la Proteccién de la
Propiedad Industrial®.

® Sus disposiciones sustantivas han sido revisadas en dos oportunidades, a sa-
ber, en Londres en 1934 y en La Haya en 1960. Ademds, en revisiones posteriores
realizadas en Ménaco en 1961, Estocolmo en 1967 y Ginebra en 1975, se modifica-
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Principio del depésito internacional

El dep6sito internacional de los disefios industriales (dibujos industriales y
modelos industriales) surgié de una bisqueda de simplicidad y economia.
Su objetivo principal es permitir la proteccién de uno o mds disefios indus-
triales en varios pafses mediante un dnico depésito efectuado ante la Oficina
Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI).

El Arreglo de La Haya permite a las personas que pueden acogerse a
sus disposiciones efectuar un depésito internacional para proteger sus dise-
fios industriales en varios paises con un minimo de formalidades y a un cos-
to reducido. También se evita tener que presentar documentos en diferentes
idiomas y observar plazos procedimentales y de renovacién respecto de un
gran nimero de expedientes y registros, y el pago de diferentes tasas nacio-
nales y honorarios en diferentes monedas.

Depésito internacional de un disefio industrial

El depésito internacional de un disefio industrial puede ser efectuado por
cualquier persona que sea nacional de uno de los Estados miembros del
Arreglo de La Haya. Asimismo puede realizarlo cualquier persona natural o
juridica que tenga su domicilio o sede, o un establecimiento industrial o co-
mercial real y efectivo, en alguno de los Estados miembros.

El dep6sito internacional no requiere que se efectiie previamente un
depdsito o registro nacional para el mismo disefio industrial. El dep6sito in-
ternacional puede hacerse directamente ante la Oficina Internacional de la
OMPI. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que el depésito pueda efec-
tuarse a través de la oficina nacional de un Estado contratante cuando la le-
gislacion de ese Estado asf lo permita (articulo 4.1).2)). La misma norma
establece que un Estado contratante puede disponer que cuando ese Estado

ron las disposiciones administrativas relativas, entre otros, a las finanzas, tasas, 6rga-
nos de 1a Unién de La Haya y la interrelacién entre las actas vigentes del Arreglo y
su participacién en ellas por los Estados miembros. Actualmente 21 Estados son
parte del Arreglo de La Haya, entre ellos Cuba.
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fuese el pafs de origen, el depésito internacional tendrd que hacerse a través
de la oficina nacional competente de ese pais. A la fecha ninguno de los
Estados miembros del Arreglo de Madrid ha previsto esta condicién en su
legislacién nacional.

Efectos del depésito internacional
a) Efecto territorial

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la proteccién de un disefio in-
dustrial en el Estado de origen, el deposito internacional puede tener efecto
en todos los Estados contratantes. Sin embargo, la cobertura territorial de
un depdsito internacional varfa por razén de encontrarse en vigencia dos ac-
tas diferentes del Arreglo de La Haya, a saber, el Acta de 1934 y el Acta de
1960. El Acta de 1934 prevé que el dep6sito internacional de un disefio in-
dustrial tiene efecto automdtico en todos los Estados vinculados a ella. En
cambio, el Acta de 1960 dispone que el dep6sito internacional tendr efec-
tos solamente en aquellos Estados vinculados a esa Acta que fuesen expre-
samente designados por el depositante.

Dependiendo de 1a nacionalidad o domicilio del depositante, el efecto
territorial del depésito internacional serd diferente por razén de los diferen-
tes textos del tratado que serfan aplicables. Los nacionales o domiciliados
en Estados vinculados tanto al Acta de 1934 como al Acta de 1960 pueden
efectuar depdsitos internacionales con efectos en todos los Estados miem-
bros del Arreglo de La Haya. Los nacionales o domiciliados en Estados
vinculados solamente al Acta de 1934, no pueden efectuar depdsitos interna-
cionales con efectos en los Estados vinculados solamente al Acta de 1960.
Del mismo modo, los nacionales o domiciliados en Estados vinculados sola-
mente al Acta de 1960 no pueden realizar depésitos internacionales con
efectos en los Estados vinculados solamente al Acta de 1934.

En lo que respecta a la proteccién del disefio industrial en el pais de
origen, las disposiciones de las Actas de 1934 y 1960 son diferentes. Segiin
el Acta de 1934 (articulo 1) el déposito internacional no tendrd efecto en el
pais de origen, salvo cuando ello fuese expresamente permitido por la ley
del pafs concernido. El Acta de 1960 dispone (articulo 7.2)) que el depdsito
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internacional tiene efecto en el Estado de origen, salvo cuando Ia legislaci6n
nacional dispusiera otra cosa.

b) Efecto juridico

Tanto el Acta de 1934 como el Acta de 1960 disponen que el dep6sito inter-
nacional de un disefio industrial tiene en cada Estado al cual fuese aplicable
el mismo efecto que si el disefio hubiese sido directamente depositado en
ese Estado. El Acta de 1934 estipula que el dep6sito producird en los Esta-
dos contratantes los mismos efectos que si el disefio industrial hubiese sido
depositado directamente en ellos en la fecha del dep6sito internacional; tal
depdsito tendrd cardcter puramente declarativo (articulo 4.2)).

El Acta de 1960 estipula que la protecci6én de los disefios industriales
que hubiesen sido objeto de un registro en la Oficina Internacional se regird
en cada uno de los Estados contratantes por las disposiciones de la legisla-
cion nacional aplicables a los disefios industriales protegidos mediante un
registro nacional (articulo 7.1)). '

Publicacion

El Acta de 1934 no prevé la publicacién de la reproduccién de los diseiios
industriales objeto de depésito internacional. Los depésitos pueden efec-
tuarse en pliego abierto o cerrado. Si un disefio industrial se deposita en
pliego cerrado se conserva en reserva durante los primeros cinco afios de
duracidn de la proteccién internacional. Si se pide una prérroga de la pro-
teccién internacional por un segundo periodo de vigencia (de disefios), la
Oficina Internacional procede a la apertura del pliego y anuncia la prérroga
concedida, notificindola ademds a todas las administraciones nacionales de
los paises miembros.

El Acta de 1960 estipula que el disefio industrial depositado en la Ofi-
cina Internacional debe ser publicado en un boletin periédico. Este boletin,
Hamado International Designs Bulletin, incluye las reproducciones de los
disefios industriales que son objeto de depdsito (articulo 6.3)). Sin embargo,
el Acta de 1960 permite que el depositante solicite el aplazamiento de la pu-
blicacién por un periodo que no podrd exceder de doce meses contados
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desde la fecha del depdsito internacional o, cuando correspondiera, desde la
fecha de la prioridad reivindicada.

Denegacion de la proteccion

El Acta de 1960 estipula que cada Estado contratante cuya legislacién na-
cional prevea la posibilidad de denegar la proteccién de disefios industriales
en base a un examen administrativo de oficio o con base en la oposicién de
una tercera persona, podrd denegar la proteccién a un diseiio industrial de-
positado internacionalmente cuando éste no cumpliera con los requisitos es-
tablecidos en esa legislacién. La denegacion deberd fundamentarse en razo-
nes sustantivas y no en razones de forma o de procedimientos.

La denegacion de la proteccién debe comunicarse a la Oficina Interna-
cional dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha en que la ofi-
cina nacional del pafs concernido hubiese recibido el boletin en el cual se
anuncia el depésito internacional. La denegacién se notifica también al de-
positante, quien tendr4, respecto a la denegacién de proteccién, las mismas
acciones que tendrfa si hubiese depositado su disefio industrial directamente
en el pafs que comunicé la denegacién. Respecto a los pafses que no comu-
nican una denegacién dentro del plazo de seis meses, el depésito internacio-
nal surte en ellos los mismos efectos que un depdsito nacional registrado di-
rectamente en el pais.

Duracion de la proteccion

El Acta de 1934 fija la duracién de la proteccién internacional en 15 afios
contados desde la fecha del depésito. Este término se divide en dos perio-
dos: un primer perfodo de cinco afios y un segundo perfodo de diez afios
(articulo 7).

El Acta de 1960 estipula que el depésito internacional se efectia por
un periodo inicial de cinco afios, pudiendo renovarse por o menos una vez
por un perfodo adicional de cinco afios para todos o para algunos de los Es-
tados en los cuales el dep6sito tiene efectos. Con respecto a los Estados
contratantes cuya legislacién nacional permite para los dépositos o registros
nacionales de disefios industriales un término de duracién mayor de diez
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afios, el déposito internacional podrd ser renovado por nuevos términos de
cinco afios con efecto en esos Estados, hasta alcanzar el plazo médximo de
duracién permitido para los depésitos nacionales de acuerdo con la legisla-
cion de los Estados respectivos (articulos 10 y 11 del Acta de 1960). Sin
embargo, se permite a todo Estado contratante limitar la duracién de la pro-
teccién de los disefios industriales depositados internacionalmente a las du-
raciones minimas previstas en el Acta de 1960, a saber, diez afios contados
desde la fecha del depésito internacional si hubiese renovacién, o cinco
afios contados desde la fecha del depésito internacional en caso de que no
hubiese renovacién.

Tasas

El Acta de 1934 establece que se cobra una tasa de depésito internacional
por el primer periodo de cinco afios y una tasa de renovacién por el segundo
periodo de diez afios, de modo que el plazo total de duracién de la protec-
cién internacional no puede exceder de quince afios. El monto de las tasas
cobradas de conformidad con el Acta de 1934 varia segiin el nimero de di-
sefios incluidos en la solicitud de depdsito, pero no en funcién del nimero
de paises para los cuales el depésito tendrd efecto. Los paises vinculados al
Acta de 1934 se consideran para estos efectos como un grupo unitario y la
proteccién se extiende a todos ellos de manera automatica.

El Acta de 1960 prevé una tasa de publicacién calculada en funcién
de la dimensidn del aviso publicado en el boletin de disefios internacionales,
una tasa de depésito internacional que corresponde a la Oficina Internacio-
nal, y tasas para los Estados contratantes designados por el depositante en
su solicitud. El monto de la tasa de depésito internacional y los montos de
las tasas para los Estados contratantes varian en funcion del mimero de dise-
fios incluidos en la solicitud de dep6sito.

Idiomas

El Acta de 1934 prevé como tnico idioma de trabajo el francés, pero el
Acta de 1960 establece que los depésitos internacionales y cualquier modifi-
cacién a los mismos se registrardn y se publicardn en francés o en inglés.
La correspondencia entre la Oficina Internacional y el depositante se hace
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en francés o en inglés, dependiendo del idioma usado por el depositante en
su solicitud.

VII. Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Interna-
cional

Introduccion

El Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Ori-
gen y su Registro Internacional se adopt6 el 31 de octubre de 1958 y fue re-
visado en Estocolmo en 1967, y constituye un Arreglo particular entre los
Estados miembros de la Uni6n de Paris?’. Los Estados partes del Arreglo
de Lisboa conforman la Unién de Lisboa.

Este Arreglo tiene especial relevancia a los efectos de proteger las de-
nominaciones de origen por s{ mismas, ademds de que brinda a los produc-
tos de esos pafses, que contengan una denominacién, un valor agregado que
impulsa las exportaciones y, por ende, el desarrollo de sus industrias.

Objeto del Arreglo de Lisboa [articulos 1y 2]

Los Estados miembros de la Unién de Lisboa se obligan a proteger en sus
territorios las denominaciones de origen de los productos de los demds pai-
ses de la Unidn reconocidas y protegidas como tales en el pafs de origen y
registradas en la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPT).

El Arreglo define la denominacién de origen como una denominacién
geogrifica de un pafs, de una regién o de una localidad que sirve para de-
signar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se
deben exclusiva o esencialmente al medio geogrifico, comprendidos los fac-
tores naturales y los factores humanos. A estos efectos se entiende por pafs

2t Actualmente hay 17 Estados partes del Arreglo de Lisboa, entre ellos los si-
guientes de América Latina: Cuba, Haiti y México.
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de origen aquél cuyo nombre constituye la denominacién de origen que ha
dado al producto su notoriedad, o aquél en el cual est4 situada la regi6n o
localidad cuyo nombre constituye la denominacién de origen que ha dado al
producto dicha notoriedad.

Contenido de la proteccion [articulo 3]

La proteccién conferida por el registro internacional de las denominaciones
de origen opera contra toda usurpacién o imitacién de la denominacién pro-
tegida, incluso en los casos en que el verdadero origen del producto se indi-
cara al usar la denominacién de origen o si ésta se empleara como traduc-
cioén o acompafiada de expresiones desvinculantes o aclaratorias tales como
«género», «tipo», «manera», «imitacién», u otras similares.

La proteccién conferida por el Arreglo de Lisboa no excluye la pro-
teccién que pudiera corresponder a las denominaciones de origen en cada
uno de los Estados contratantes por virtud de otros instrumentos internacio-
nales o por aplicacién de la legislacion nacional o de la jurisprudencia de
los paises vinculados.

Registro internacional, denegacion de protecciéon[articulo 5]

El registro de una denominacién de origen se efectia en la Oficina Interna-
cional a pedido de la administracién nacional competente del respectivo pafs
miembro. El registro internacional se efectiia en nombre de las personas na-
turales o juridicas, de derecho piiblico o privado, que fuesen titulares del de-
recho de usar la denominacién de origen de conformidad con la legislacién
nacional del pais interesado. La denominacién de origen debe ser reconoci-
da y protegida como tal en virtud de la legislacién interna del pafs de ori-
gen, en defecto de lo cual la denominacién no puede registrarse en el regis-
tro internacional.

La Oficina Internacional procede a inscribir las denominaciones de
origen y notifica los registros a las administraciones nacionales de todos los
paises miembros. Ademds anuncia los registros en el boletin Les
appellations d’origine.
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Las administraciones nacionales que reciben la notificacién pueden
declarar, dentro del plazo de un afio contado desde la recepcién de la notifi-
cacién del registro, que no pueden conceder la proteccién a la denominacién
de origen cuyo registro se les hubiese notificado. La declaracién de denega-
cién de proteccién no podré perjudicar la proteccion que pudiera correspon-
der a la denominacién de origen en el pais de que se trate en funcién de
otras normas aplicables conforme a la legislacion nacional o a otros tratados
a los cuales estuviese vinculado el pafs. Cuando se efectuara una declara-
ci6n de denegacion de proteccién dentro del plazo de un afio previsto para
el efecto, la Oficina Internacional la comunica a la administracién nacional
del pais de origen. La persona o personas interesadas en la proteccion de la
denominacién de origen tendran en el pafs que hubiese comunicado la dene-
gacion todos los recursos administrativos y judiciales que le corresponderian
a los nacionales del pais en circunstancias equivalentes.

Conflicto con derechos anteriores de terceras personas
[articulo 5(6)]

Si una denominacién de origen cuya proteccién fuese admitida en un pafs
en virtud del registro internacional se hubiese estado usando por terceras
personas en ese pais desde una fecha anterior a la notificacién del registro,
por ejemplo a titulo de marca o de nombre comercial, la autoridad nacional
competente podrd conceder al tercero afectado un plazo, que no podrd exce-
der de dos afios, para que ponga fin al uso de la denominacién de origen.
Para estos efectos el pafs deberd informar de esta circunstancia a la Oficina
Internacional, dentro de los tres meses siguientes a la expiracién del plazo
de un afio previsto para la denegacién de la proteccién.

Denominaciones consideradas genéricas [articulo 6]

Una denominacién admitida para su proteccién en un pais de la Unién de
Lisboa no podrd considerarse que ha devenido en el nombre genérico o
nombre comiin del producto al cual se aplica mientras la denominacién se
encuentre protegida como denominacién de origen en el pais de origen.

Esta disposici6n evita que se convalide un proceso de vulgarizacién o
generalizacién de una denominacién de origen en alguno de los paises de la
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Unién de Lisboa. Estos pafses quedan obligados a reconocerle a las deno-
minaciones de origen tal calidad y a darles proteccién mientras ellas conti-
nuen siendo reconocidas como tales en sus paises de origen.

Duracién del registro a [articulo 7]

El registro internacional de una denominacién de origen asegura la protec-
cién de la denominacién por un plazo indeterminado, sin necesidad de reno-
vacién. La proteccién derivada del registro internacional termina cuando la
denominacién de origen cesa de ser reconocida y protegida como tal en su
pais de origen.

Acciones en defensa de una denominacion de origen
[articulo 8]

Las acciones administrativas o judiciales necesarias para proteger las deno-
minaciones de origen en los paises de la Uni6én de Lisboa podrén ser ejerci-
tadas a instancia de la administracién nacional competente o del Ministerio
Piblico, o por cualquier persona interesada, natural o jurfdica de derecho
publico o privado. La legislacién nacional de cada uno de los paises deter-
minard qué personas podran ejercer las acciones referidas.

Ginebra, 28 de enero de 1993.
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