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.  INTRODUCCION

1. Hastad siglo pasado, mientras no existié ninguin convenio internaciona en la esferade
la propiedad industrial, lograr |a proteccion de derechos sobre nuevas invenciones, marcas y
otros objetos de |a propiedad industrial en varios paises resultaba dificil. Por una parte, por
ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre si. Por otra parte, en lo que serefiereen
especia alasinvenciones, por tener que presentarse las solicitudes de patente
aproximadamente al mismo tiempo en todos |os paises afin de evitar que la publicacion hecha
en uno destruyerala novedad de lainvencion en los otros paises. Lafatade proteccion
adecuada de | as invenciones quedaba especial mente de manifiesto en ocasion de organizarse
€Xp0osi ciones internacional es de invenciones.

2. A medidague, durante la segunda mitad del siglo pasado, més y mas paises fueron
desarrollando un sistema de proteccion de lasinvenciones y de las marcas, existio un deseo
genera de armonizar las leyes de propiedad industrial, con alcance internacional. El aumento
del comercio y de las corrientes tecnol gicas entre |os paises, fue haciendo més necesaria
dicha armonizacion.

3. Luego delacelebracion de varios congresos internacionales en los que se destact la
conveniencia de establecer una normativa internacional en esta esfera, una Conferencia
Diplomética celebrada en Paris en 1883 concluy6 con la aprobacion y lafirmadel Convenio
de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial (en adelante [lamado “el Convenio de
Paris’). El Convenio de Parisfue firmado por 11 Estados. Bélgica, Brasil, El Salvador,
Espafia, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bagjos, Portugal, Serbiay Suiza. Cuando entré en
vigor, € 7 dejulio de 1884, se habian sumado también Gran Bretafia, Tunez y Ecuador, con lo
gue el nimero inicia de paises miembros fue de 14. Al terminar € siglo XIX, € nimero de
paises miembros ascendiaa 19. Fue sblo durante €l primer cuarto del siglo actual, y después,
sobre todo, tras la segunda guerra mundial, que aument6 en forma més considerable el
numero de miembros del Convenio de Paris.

4.  Después de su conclusion en 1883, el Convenio fue revisado en siete ocasiones, a saber,
en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en
Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

5. Al 15deabril del 2001, 162 Estados eran paises miembros del Convenio de Paris.

6. Cadaunadelas conferencias derevision, apartir de la Conferencia de Bruselas de
1900, finaliz6 con la aprobacion de un Actarevisada del Convenio. Con laexcepcion delas
Actas concertadas en | as conferencias de revision de Bruselas y Washington, que ya no estén
vigentes, todas |as otras Actas siguen teniendo validez, si bien la gran mayoria de |os Estados
miembros son parte en la mas reciente de esta Actas, la de Estocolmo de 1967.

7.  End futuro, sera obligatorio € cumplimiento de |as disposiciones de fondo del
Convenio de Paris paratodos | os paises Miembros de la Organizacion Mundia del Comercio
(OMC), incluso los que aun no sean parte en e Convenio de Paris. Ta cumplimiento seréa
obligatorio desde lafecha en la cual tales paises queden obligados a aplicar |as disposiciones
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intel ectual relacionados con €
Comercio (en adelante denominado “el Acuerdo sobrelos ADPIC”) que es parte del Acta
fina que incorporalos resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
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Multilaterales, firmadabajo la égida del Acuerdo Genera de Arancelesy Comercio (GATT)
y adoptado en Marrakech € 15 de abril de 1994. El Articulo 2 €l Acuerdo sobrelos ADPIC
obligaalos Miembros acumplir los Articulos 1 a 12 y e Articulo 19 del Convenio de Paris.

Il.  PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL CONVENIO DE PARIS
(ACTA DE ESTOCOLMO)

A. Generdidades

8. Lasdisposiciones del Convenio de Paris se pueden subdividir en cuatro categorias
principales.

a)  normas de derecho sustantivo que garantizan el derecho bésico conocido como €
derecho al trato nacional en cada uno de los Estados miembros;

b)  normas que establecen otro derecho béasico conocido como el derecho a la
prioridad;

C) ciertas normas comunes en materia de derecho sustantivo, que comprenden
normas que establecen derechos y obligaciones y normas que exigen o permiten
gue los Estados miembros adopten |eyes segun |0 que esas normas establecen; y

d) disposiciones que serefiere a marco administrativo establecido para aplicar €
Convenio y las disposiciones finales del Convenio.

B. Principio detrato nacional (Articulos2y 3)

9. El trato nacional significa que, en lo que se refiere ala proteccion de la propiedad
industrial, cada pais parte en el Convenio de Paris debe otorgar alos nacionales de |os deméas
paises miembros la misma proteccion que otorga a sus propios nacional es.

10. Debe concederse el mismo trato nacional alos nacionales de paises que no son partes en
el Convenio de Paris, si estan domiciliados en un pais miembro o tienen un establecimiento
industrial o comercial “efectivo y serio” en ta pais.

11. Estaregladetrato nacional esuno delos pilares del sistema de proteccién internacional
establecido por €l Convenio de Paris. Garantiza no solo que |os extranjeros gocen de
proteccion, sino también que no sufran discriminacion. Sin esaregla a menudo seria dificil, y
aveces imposible, obtener una proteccion adecuada en paises extranjeros paralas
invenciones, marcas y demas objetos de propiedad industrial.

12. Lareglade trato nacional se aplicaante todo alos“nacionales’ de los paises miembros.
El término “nacional” incluye tanto a las personas naturales como alas personas juridicas.
Con respecto a estas Ultimas, las empresas de propiedad estatal de un pais miembro u otras
entidades creadas por el derecho publico de ese pais deben considerarse como nacionales del
respectivo pais miembro. Las personas juridicas constituidas conforme a derecho privado de
un pais miembro se consideran generalmente nacional es de ese pais.
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13.  Segun € Articulo 2.1), laregladel trato nacional se aplica atodas las ventgjas que las
diversas leyes internas conceden alos nacionaes. Esto significaquelaley nacional, en la
forma en que se aplique alos nacional es de determinado pais miembro, debe aplicarse
también alos nacionales de |os demas paises miembros. En ese aspecto, laregladel trato
nacional excluye toda posibilidad de discriminacion en detrimento de nacionales de otros
paises miembros.

14. Esto significa, ademas, que esta excluida cualquier exigencia de reciprocidad de
proteccion. Por ggemplo, si un pais miembro tiene un plazo de proteccion de | as patentes més
prolongado gue otro pais miembro, € primero no tendra derecho a disponer que los
nacionales del segundo gozaran de un plazo de proteccion deigual duracién que €

establecido en laley de ese segundo pais. El principio se aplicano solo al derecho codificado,
sino también alajurisprudenciay ala préctica de | as oficinas de patentes u otras instituciones
gubernamental es de caracter administrativo, segun se aplique alos nacionales del pais.

15. Laaplicacion del derecho del pais alos nacionales de otro pais miembro no impide, sin
embargo, que esos hacionales invoquen |os derechos previstos especificamente en €
Convenio de Paris cuando éstos fuesen mas ventgjosos que lalegislacion nacional. Tales
derechos estén expresamente salvados y € principio del trato nacional debe aplicarse sin
perjuicio de tales derechos.

16. El Articulo 2.3) establece unaexcepcion al trato nacional. Quedan expresamente
“reservadas’ las disposiciones del derecho nacional relativas a procedimiento judicia y
administrativo, ala competencia de las autoridades nacionales y alos requisitos de
representacion. Esto significa que ciertas exigencias de indole procesal que imponen
condiciones especiales alos extranjeros paralos fines del procedimiento judicia y
administrativo pueden invocarse también vaidamente contra los extranjeros que son
nacionales de paises miembros. Por g emplo, podria exigirse que los extranjeros depositen
una garantia o fianza respecto de las costas judiciaes, o que constituyan domicilio alos
efectos de las notificaciones o bien que designen un mandatario en el pais en el que se solicite
la proteccion. Esto Ultimo es probablemente € requisito especial mas comun que seimpone a
los extranjeros, y constituye una excepcion permitida respecto de laregla del trato nacional.

17. Como seindicd inicialmente, la aplicacion del trato nacional también se aplicaalos
nacional es de paises que no son miembros, siempre gque estén domiciliados o tengan un
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en € territorio de alguno de los paises
delaUnion (Articulo 3). Laexpresion “domiciliado” no se interpreta, por lo general, en e
sentido juridico estricto del término. Una persona se consideratambién “domiciliada’ si vive
en determinado lugar de manera méas 0 menos permanente, aunque no tenga alli su residencia
legal. Lameraresidencia, aun cuando fueradiferente del domicilio legal, es suficiente. Las
personas juridicas estan domiciliadas en € lugar en que se encuentra su sede.

18. Aunqgue no se cumpliera con la condicion de domicilio, una persona puede tener
derecho al trato nacional en virtud de un establecimiento industrial o comercial. El Convenio
precisa que el establecimiento debe ser efectivo y serio. Esto significa que debe existir una
efectiva actividad industrial o comercial. Lacalificacion del establecimiento como “efectivo
y serio” incumbird en cada caso a las autoridades del pais en que se pretenda hacer valer €l
trato nacional por asimilacion.
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C. Derecho de prioridad (Articulo 4)

19. El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentacion regular de una
solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los paises miembros, €l
mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 0 12 meses)
tener ciertos derechos al solicitar proteccion para el mismo objeto en todos |os demés paises
miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelacién en
el derecho, como s se hubieran presentado el mismo dia que la primera solicitud (la solicitud
anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de los todas
las solicitudes relativas ala misma invencion, presentadas con posterioridad alafechadela
primerasolicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto atodos los actos
realizados después de esa fecha que normal mente serian aptos para anular |os derechos del
solicitante respecto ala proteccion deseada.

20. El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas practicas a solicitante que desea
obtener proteccion en varios paises. No se le exige que presente todas | as solicitudes en su
paisy en paises extranjeros a mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en
queé paises ha de solicitar proteccion. Puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado
necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la proteccién en los diversos paises de
interés en su caso.

21. Sebeneficiadel derecho de prioridad cualquier persona con derecho alaregladel trato
nacional, que ha presentado regularmente una solicitud de patente de invencion u otro derecho
de propiedad industrial en uno de los paises miembros.

22. El derecho de prioridad puede basarse solo en la primera solicitud del mismo derecho
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 entonces la segunda como base de laprioridad. Larazdn de estaregla es evidente: no
puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el
mismo objeto, pues en los hechos ello podria prolongar considerablemente el plazo de
proteccion que | e corresponderia.

23. El Articulo 4A.1) del Convenio de Paris reconoce expresamente que € derecho de
prioridad puede invocarse también por e causahabiente del primer solicitante. El derecho de
prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que setransfieraalavez la solicitud
prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a diferentes personas respecto
de distintos paises, préactica bastante usual.

24. Lasolicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se
reivindica. En otras palabras. € objeto de las dos solicitudes debe ser una mismainvencion,
modelo de utilidad, disefio industrial o marca. No obstante, puede utilizarse una primera
solicitud de patente de invencion como base de prioridad para el registro de un modelo de
utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de proteccion es posible también, en
ambos sentidos, entre los model os de utilidad y 1os disefios industriales.

25. Laprimerasolicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar a derecho
de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un deposito nacional regular constituye una
base valida para € derecho de prioridad. Un depdsito nacional regular significala
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presentacion de una solicitud adecuada para obtener una fecha de presentacion validaen e
pais respectivo. Vale como presentacion “nacional” la presentacion de una solicitud
efectuada con ese efecto en virtud de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre
paises miembros.

26. El retiro, abandono o denegacion de la solicitud prioritaria después de su presentacion
vélidano destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad
subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

27. El efecto del derecho de prioridad estaregido por € Articulo 4B. Este efecto puede
resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicacion de prioridad, la solicitud
posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud
cuya prioridad sereivindica. En virtud del derecho de prioridad, ninglin acto cumplido
durante @ intervalo transcurrido entre las fechas de presentacion de la primera solicitud y de
la posterior, es decir, durante el periodo de prioridad, puede destruir |os derechos que son
objeto de la solicitud posterior.

28. Laduracion del plazo de prioridad varia segun los tipos de derechos de propiedad
industrial. Paralas patentes deinvencién y los modelos de utilidad € plazo de prioridad es de
12 meses; paralos disefiosindustrialesy las marcas es de seis meses. Al determinar la
duracién del plazo de prioridad, se tomaron en consideracion |os intereses contrapuestos de
los solicitantes y de los terceros. Los plazos de prioridad fijados actual mente por el Convenio
de Paris pretenden establecer un equilibrio entre esos intereses.

29. El derecho de prioridad permite relvindicar “prioridades mdiltiples’ y “prioridades
parciales’. En consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no solo la prioridad de
unasolicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores,
correspondientes a diferentes caracteristicas del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en
la solicitud posterior, los elementos paralos cuales se reivindicala prioridad pueden
combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos
estos casos la solicitud posterior debe satisfacer € requisito de unidad de invencién.

30. Estas posibilidades responden a necesidades précticas. Con frecuencia, después de una
primera presentacion, lainvencion es objeto de perfeccionamientos y adiciones que son
materia de nuevas solicitudes en € pais de origen. En esos casos, resulta sumamente practico
gue se puedan combinar esas solicitudes anteriores en una Unica solicitud posterior, a
presentarla en otro pais miembro antes del vencimiento del afio de prioridad. Esta
combinacion es posible aunque |as prioridades multiples provengan de diferentes paises
miembros.

D. Disposiciones relativas alas patentes

a)  Independenciade las patentes

31. Lareglarelativaala“independencia’ de las patentes de invencion, contenida en el
Articulo 4bis, significa que las patentes de invencion otorgadas en paises miembros a
nacionales o residentes de paises miembros deben tratarse con independencia de las patentes
de invencion obtenidas parala mismainvencion en otros paises, incluidos los paises no
miembros.
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32. Este principio debe interpretarse en su sentido més amplio. Significaque el
otorgamiento de una patente de invencion en un pais respecto de una invencion determinada
no obliga a ninglin otro pais miembro a conceder una patente para la misma invencion.
Significatambién que una patente de invencion no puede ser denegada, invalidada ni
cancelada en ninguna otra forma en ninglin pais miembro por razén de que se haya denegado
o invalidado una patente parala mismainvencion en cualquier otro pais, o de que haya
caducado o haya sido cancelada |a patente en otro pais.

33. Larazon en que sefundae principio de independencia de las patentes de invencién, y
el principal argumento en favor de él, es que las leyes nacionales y las préacticas
admirstrativas suelen ser muy diferentes de un pais aotro. Ladecision de no conceder o de
invalidar una patente de invencion en determinado pais, sobre la base de sus leyes, muchas
veces carece de todo significado en € contexto juridico diferente de otros paises.

b)  Mencion del inventor en la patente

34. El Articulo 4ter establece que € inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal
en la patente de invencion.

35. Lasleyes nacionales han dado cumplimiento a esta disposicion en formas diversas.
Algunas solo dan a inventor unaaccién civil contrael solicitante o titular afin de obtener la
inclusion de su nombre en la patente de invencion. Latendencia generalizada es aexigir de
oficio, durante & procedimiento de concesion de la patente de invencion, que seindique €
nombre del inventor. En algunos paises, como los Estados Unidos de América, incluso se
exige que € solicitante de la patente sea € inventor mismo.

c) Importacion, falta de explotacién industrial y licencias obligatorias

36. El articulo 5A del Convenio trata las cuestiones de falta de explotacién industrial de una
invencion patentada, de laimportacion de articul os cubiertos por patentes y de licencias
obligatorias. En €l Articulo 5quater se trata de laimportacion de productos manufacturados
con procedimientos que estan patentados en € pais importador.

) Importacion

37. Respecto de laimportacion, € Articulo 5A.1) establece que laimportacion por el
cesionario, hacia el pais en que se ha concedido la patente, de articul os amparados por
patentes y fabricados en cualquiera de los paises de la Unidn no representara abandono de la
patente.

i)  Importacion de productos fabricados con procedi mientos patentados en el
pais importador

38. El Articulo 5quater del Convenio de Paris establece que cuando se importa un producto
aun pais delaUnién en € que existe una patente que protege un procedimiento de
fabricacion del producto, el cesionario tendra todos |os derechos respecto del producto
importado que normalmente se le hubieran acordado sobre la base de su patente de
procedimiento en virtud de laley del pais de importacion respecto de productos fabricados en
ese pais.
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39. Algunas legislaciones de patentes establecen que cuando se concede una patente sélo
para un procedimiento, € titular de la patente puede impedir, sobre la base de su patente de
procedimiento, la actuacion no autorizada por terceros de actos relacionados con la
comercializacion o utilizacion de productos obtenidos directamente por el procedimiento
patentado. En términos practicos, esto significa que no solo constituirainfraccion de la
patente la utilizacion no autorizada del procedimiento, sino también e independiente de ello,
la comercializacién o utilizacién de productos obtenidos directamente con € procedimiento.

40. El Articulo 5quater se basa en |as disposiciones que puedan existir en lalegislacion de
patentes del pais miembro respecto de la*“extension” de los derechos sobre una patente de
procedimiento alos productos obtenidos por el mismo. Establece que, en lamedida en que
ese pais haya aplica su legislacion de patentes adicha“ extension” de proteccion, debe
aplicarlaacualquier producto obtenido mediante el procedimiento, sin perjuicio de s la
utilizacion tuvo realmente lugar. En virtud de esta disposicion, si un producto fabricado
utilizando & procedimiento patentado se saca a mercado en € territorio del pais en € que se
concedio la patente de procedimiento, los derechos bajo esa patente deben aplicarse, sin
importar si el producto fue puesto en el mercado por importacion del extranjero o fabricacion
y distribucion locales.

41. Sin embargo, conviene sefialar que el Articulo Squater solo resultaaplicable si se
satisfacen las siguientes condiciones, a saber:

a) laley de patentesdel paisimportador prevé que los derechos
exclusivos sobre una patente de procedimiento se extienden alos
productos obtenidos directamente por la utilizacion del procedimiento
patentado;

b) e procedimiento patentado es un procedimiento para fabricacion de
un producto; el Articulo Squater no es pertinente respecto de
procedi mientos patentados cuya aplicacion o uso no da por resultado
un producto (por g emplo, procedimientos para estudios de subsuelo 0
control de calidad); y

c¢) losproductosimportados a pais fueron fabricados utilizando €
procedimiento patentado, es decir, se obtuvieron de hecho mediante el
procedimiento.

iii) Fatade explotacion industrial y licencias obligatorias

42. Conrespecto alaexplotacion de las patentes y alas licencias obligatorias, la esenciade
las disposiciones contenidas en e Articulo 5A es la de que cada pais podra tomar medidas
legislativas para prever la concesion de licencias obligatorias con €l objeto de prevenir los
abusos que pueden resultar de los derechos exclusivos concedidos a través de una patente de
invencion, por gemplo, lafata de explotacion o lainsuficiente explotacion de una patente.

43. Conformeal Articulo 5A.4), la concesion de unalicencia obligatoria por causade falta
o insuficiencia en la explotacion de una patente no podra ser solicitada antes de la expiracién
de un plazo de cuatro afios a partir de la presentacion de la solicitud de la patente o de tres
anos a partir de la concesion de la patente, aplicandose e plazo que expire mastarde. La



OMPI/PI/SEM/BOG/02/4
pagina 9

licencia obligatoria deberd ser denegada si €l titular de la patente justifica su inaccion con
razones legitimas. Lalicenciaobligatoria debera ser unalicenciano exclusivay no podra ser
cedida, sino con la parte de laempresa o del establecimiento mercantil que explote esta
licencia.

44. Las disposiciones especiales sobre licencias obligatorias previstas en €l Articulo 5A.4)
son aplicables sdlo paralas licencias obligatorias por causa de falta o insuficienciade
explotacion de una patente.

45. Unalicencia obligatoria también podra ser concedida por razon de interés publico en
casos en gue no ha habido un abuso por parte del titular de la patente. Estos son en particular
casos en los cuales la patente de invencion afecta un interés publico vital, por ggemplo, en los
campos de la defensa o de la salud publica.

d) Plazo degraciapara€e pago de tasas de mantenimiento

46. El Articulo 5bis prevé un plazo de gracia, de seis meses como minimo, para el pago de
las tasas de mantenimiento aplicables alas patentes. Durante €l plazo de gracia, la patente se
mantiene temporal mente en vigor. En lamayoria de |os paises, |as tasas de mantenimiento
paralas patentes deben pagarse anualmente. Si € pago no serealiza durante €l plazo de
gracia, la patente caducar retroactivamente, es decir, a partir de lafechaorigina de
vencimiento de la anualidad.

e) Patentesen € trafico internaciona

47. El Articulo Ster establece unaregla comuin que contiene una limitacion de |os derechos
del titular de la patente en circunstancias especiales. Serefiere a transito de dispositivos a
borde de barcos, aviones o vehiculos terrestres en un pais miembro en e que dicho dispositivo
esta patentado. Cuando tales medios de transporte de otros paises miembros entran temporal

0 accidentalmente en € territorio de un pais miembro dado y tienen a bordo dispositivos
patentados en ese pais, € propietario del medio de transporte no esta obligado o obtener la
aprobacion previao licenciadel titular de la patente. En tales casos, |a entrada temporal o
accidental del dispositivo patentado en € pais no constituye infraccion de la patente. El
dispositivo debe estar en € cuerpo, maguinaria, equipo, accesorios del vehiculo y ser utilizado
exclusivamente paralas necesidades de operacion.

f)  Invenciones mostradas en exposiciones internacionales

48. El Articulo 11 del Convenio obliga alos paises miembros a conceder, de conformidad
con sus | egislaciones nacional es, una proteccion temporal alas invenciones patentables y
model os de utilidad expuestos en exposi ciones internacional es oficiales u oficialmente
reconocidas que se realicen en € territorio de cualquier pais miembro. La proteccion
temporal puede ofrecerse de diversas maneras. Una, esla concesion de un derecho de
prioridad especial, similar al previsto en el Articulo 4. Otra, que se encuentraen varias
legislaciones nacionales, es una disposicidn que prescribe que durante cierto tiempo, digamos
doce meses antes de |a fecha de presentacion de una solicitud de patente, la presentacion de la
invencion en una exposicion internacional no destruird su novedad. Al elegir esta solucion, es
importante proteger a inventor, durante el mismo periodo, también contra actos abusivos de
terceros, tales como la copia o usurpacion de lainvencion alos fines de una solicitud de
patente o su divulgacion.
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E. Disposiciones relativas a marcas

a)  Utilizacién de marcas

49. El Articulo 5C.1) serefiere ala utilizacion obligatoria de marcas registradas. La
mayoria de los paises que prevén el registro de marcas también exigen que lamarca, unavez
registrada, sea utilizada durante cierto tiempo. Si no se cumple con este uso, la marca puede
ser retirada del registro. Paraeste fin, se entiende por “ utilizacion” laventa u oferta alaventa
de productos que llevan lamarca, si bien lalegislacion nacional puede regular esta cuestion
en formamas amplia. Dicho articulo indica que cuando se exige la utilizacion obligatoria, €
registro de la marca puede cancelarse por lano utilizacion de la marca Unicamente después de
que hatranscurrido un periodo razonable y ello solo si € titular no justificalano utilizacion.

50. Ladefinicion de “periodo razonable” se dejaal criterio de lalegislacion nacional de los
paises interesados 0 a las autoridades competentes paratales casos. En virtud del Articulo
19(1) del Acuerdo sobre los ADPIC, un registro solo puede cancel arse después de un periodo
ininterrumpido de por 1o menos tres afios de no utilizacion.

51. Lacancelacion del registro de una marca Unicamente puede decidirse si € titular no
justificalano utilizacion de lamarca. Estajustificacion resultara aceptable si se basaen
circunstancias juridicas o economicas fueradel control del titular, por gemplo, si la
importacién de los productos de marca ha sido prohibida o retrasada debido a reglamentos
gubernamentales.

52. El Convenio también establece en € Articulo 5C.2) que la utilizacion de una marca por
su propietario en forma de elementos diferentes que no modifican e carécter distintivo de la
marcatal como fue registrada en uno de los paises de la Unidn no llevaraalainvalidacion del
registro ni disminuirala proteccion concedidaalamarca. El objetivo de esta disposicion es
permitir que haya diferencias menores entrala forma en que seregistré lamarcay aguellaen
la que se utiliza, por gemplo en casos de adaptacion o traduccion de ciertos elementos para
dicha utilizacion.

b)  Uso simultaneo de lamismamarca por diferentes empresas

53. El Articulo 5C.3) del Convenio serefiere a caso en € que lamismamarca es utilizada
para productos idénticos o similares por dos 0 mas establ ecimientos considerados
copropietarios delamarca. Se establece que dicha utilizacion simultanea no impedira el
registro de lamarcani disminuirala proteccion en cualquiera de los paises de la Union, salvo
cuando dicha utilizacion induce a publico aerror 0 es contraria alos intereses publicos.
Tales casos pueden presentarse si €l uso simultaneo induce a publico a error respecto del
origen o fuente de los productos vendidos bajo lamismamarca o si la calidad de dichos
productos difiere hasta el punto en que puede ser contrario a interés publico permitir la
continuacion de tal incongruencia

c) Plazodegraciapara€l pago de las tasas de mantenimiento
54. El Articulo 5bis obliga alos paises miembros a conceder un plazo de gracia de por o

mMenos seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de |os derechos de propiedad
industrial. En el caso de las marcas, esta disposicion se refiere principamente al pago de las
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tasas de renovacion y tiene por objetivo reducir € riesgo de que se pierda el derecho sobre
unamarca por un retraso involuntario en el pago de esastasas. Durante € plazo de gracia, €
registro permanece provisionalmente en vigor.

d) Independenciade las marcas

55. El Articulo 6 del Convenio establece € principio de laindependencia de las marcas en
los diferentes paises de la Union, y en particular laindependencia de las marcas presentadas o
registradas en el pais de origen respecto de las presentadas o registradas en otros paises de la
Union. Este Articulo reiteralaaplicacion del principio basico del trato nacional ala
presentacion y registro de marcas en los paises de laUnion, |o que reafirmalaregladela
independencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento solo dependeran delaley
interna de cada pais. Hace explicito, en particular, que la obtencién y el mantenimiento del
registro de una marca en cualquier pais de la Union no puede depender de la solicitud, registro
o renovacion de lamismamarcaen €l pais de origen. Dispone, finalmente, que una marca
regularmente registrada en un pais de la Unién sera considerada como independiente de las
marcas registradas en los demés paises de la Unidn, lo que significa que, unavez registrada, la
marca no se vera af ectada automati camente por ninguna decision tomada respecto de registros
similares hechos en otros paises parala mismamarca.

€)  Marcas notoriamente conocidas

56. El Convenio tratalas marcas notoriamente conocidas en su Articulo 6bis. Este Articulo
obliga alos paises miembros arehusar o cancelar € registro y prohibir €l uso de unamarca
gue sea susceptible de crear confusion con otra marca ya notoriamente conocida en ese pais
miembro. Esta disposicion reconoce la proteccion que se debe alas marcas que son
notoriamente conocidas en un pais miembro, aun cuando no estén registradasen é. La
proteccion de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de
su registro, lo que impide € registro o utilizacion de una marca conflictiva.

57. Laproteccion de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razon de
gue una marca gque ha adquirido prestigio y reputacion en un pais miembro debe generar un
derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese
prestigio. El registro o uso de unamarca similar susceptible de producir confusion seriaun
acto de competencia desleal y lesionarialos intereses del publico, que se veriainducido en
error por €l uso de lamarca conflictiva paralos mismos productos u otros idénticos a aquellos
paralos cuales esta registrada.

58. Lamarcaen cuestion, protegida por € Articulo 6bis debe ser “ notoriamente conocida’.
Ello tendria que ser apreciado y determinado por |as autoridades administrativas o judiciales
competentes del pais en que se pretenda la proteccion de lamarca. Unamarca que no hasido
usada comercia mente en un pais puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en € debido
alapublicidad que ahi se efectlia 0 alas repercusiones que tiene en €l pais la publicidad hecha
en otros paises. Sin embargo, algunos paises exigen que la marca se haya usado
efectivamente en el pais como condicidn para acordarle la proteccion especial como marca
notoriamente conocida.
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59. Laproteccién de una marca notoriamente conocida en virtud del Articulo 6bis es
obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos
idénticos o similares. Esdecir que se aplica a estos efectos laregla de la especialidad, segin
lacual la proteccion se acuerda en funcién de los productos que la marca distingue.

60. Laproteccion de unamarca notoriamente conocida, en virtud del Articulo 6bis resulta
de laobligacién de |os paises miembros atomar de oficio, cuando su legislacion 1o permita, o
apedido de parte interesada, 10s siguientes tipos de medidas:

Primera, el pais miembro debe denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva;

Segunda, €l pais miembro debe cancelar €l registro de las marcas conflictivas, paralo cua
deben conceder como minimo un plazo de cinco afios a partir de lafecha de registro para
pedir la cancelacion de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala
fe, en cuyo caso no puede limitarse € plazo; y

Tercera, € pais miembro debe prohibir € uso de la marca conflictiva, paralo cual pueden
fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de malafe.

f)  Emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones
internacionales

61. El Articulo 6ter del Convenio se refiere alos signos distintivos de los Estados y
organizaciones internacional es intergubernamentales y obliga alos paises miembros, en
ciertas condiciones, arehusar o anular € registro, y a prohibir la utilizacion, bien sea como
marcas 0 como elementos de ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes alos paises
miembros y a ciertas organizaciones internacional es intergubernamental es.

62. Lanormadel Articulo 6ter no se aplica s |as autoridades competentes del pais miembro
permiten la utilizacion de sus signos distintivos como marcas. Del mismo modo, las
autoridades competentes de las organizaciones intergubernamental es pueden permitir a otros
que utilicen sus signos distintivos en calidad de marcas.

63. Lossignos distintivos de Estados alos que serefiere e Articulo 6ter son |os escudos de
armas, banderas y otros emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantiay toda
imitacion de los mismos desde e punto de vista herddico.

64. Paraaplicar lasdisposiciones del Articulo 6ter, se ha establecido un procedimiento
segun € cual los signos distintivos de |os paises miembros y de las organizaciones
intergubernamental es interesadas son comunicados ala Oficina Internacional dela OMPI, que
asu vez los transmite a todos | os paises miembros.

g) Cesiondelasmarcas
65. El Articulo 6guater concierne la cesion de las marcas cuando una empresa, titular de

una marca en varios paises de la Union, desea transferir sus derechos en alguno de esos
paises, reservandose latitularidad de la marca en los demés paises.
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66. Algunas legislaciones nacionales permiten latransferencia de lamarca
independientemente de la empresa que esttitular de ellao quelausaen € pais. Otras
disponen que debera transferirse la empresa junto con lamarca

67. El Articulo 6quater establece que, en un pais miembro que requiere latransferenciade
laempresa ala que pertenece lamarca en e momento en que se hace la cesion de lamarca,
serd suficiente para el reconocimiento de lavalidez de esa cesion que la porcion de laempresa
ubicada en dicho pais seatransferidaa cesionario. No podraexigirse que latransferenciase
extienda a porciones de la empresa ubicadas en otros paises.

68. Conviene sefidar que € Articulo 6quater deja en libertad alos paises miembros ano
considerar vélidala cesion de una marcajunto con la porcion de unaempresas el uso detal
marca por € cesionario fuese de naturalezatal que pudierainducir al publico en error, en
particular en lo que serefiere ala procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de
los productos alos que se aplicalamarca. Estafacultad podria gjercerse, por g emplo, si se
transfiriera una marca solo para una parte de los productos alos que se aplica, y esos
productos fuesen similares a otros respecto de los cuales la marca no setransfiere. En tales
casos, €l publico puede ser inducido a error en cuanto a origen o alas calidades esenciales de
los productos similares alos que € cedentey e cesionario aplicaran lamismamarca en forma
independiente.

h)  Proteccion de unamarca ya registrada en su pais de origen

69. Paralelamente a principio de laindependenciade las marcas, que figuraen €
Articulo 6, e Convenio establece unaregla especia en beneficio de los titulares de marcas
registradas en su pais de origen. Estaregla constituye una excepcion a principio de la
independencia de las marcas y estaregida por € Articulo 6quinquies del Convenio.

70. Paraque se aplique este articul o, es preciso que la marca esté debidamente registrada en
el paisde origen. No bastala simple presentacion de lamarcani su utilizacion en ese pais. El
pais de origen debe ser un pais de la Union en que @ solicitante tenga un establecimiento
comercial efectivoy serio, o donde tenga su domicilio, o bien e paisdelaUnién del que e
solicitante sea nacional.

71. El Articulo 6quinguies establece que una marca que satisface las condiciones exigidas
debe ser aceptada para su presentacion y proteccion tal cual en los otros paises miembros, con
sujecion a ciertas excepciones. Esta norma que da efectos extraterritoriales al registro
efectuado en €l pais de origen, se conoce como € principio “tal cual”.

72. Debe sefialarse que estaregla solo se aplica a aspecto formal del signo que constituye
lamarca. Este articulo no afecta alas cuestiones relativas ala naturaleza o funcién de las
marcas. Asi, los paises miembros no estan obligados aregistrar ni adar proteccion aun
objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme alaley del pais respectivo.

73. El Articulo 6quinquies, Seccion B, estipula ciertas excepciones ala obligacion de
aceptar unamarca “tal cual” parasu registro en los deméas paises delaUnion. Lalistade
excepciones es exhaustiva pues no puede invocarse ninglin otro fundamento para denegar o
invalidar € registro delamarca. Las causas que permiten tal denegacion o invalidacion son
las siguientes:
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1) gue lamarca afecte derechos adquiridos por terceros en € pais en que se
pide la proteccion: puede tratarse de derechos correspondientes a marcas
protegidas en el pais respectivo o de otros derechos, como los
correspondientes a un nombre comercial 0 un derecho de autor;

i) quelamarcaesté desprovistade caracter distintivo, o sea puramente
descriptiva 0 consista en una denominacion genérica;

iii) guelamarcaseacontrariaalamoral o a orden publico, segiin los criterios
aplicables en el pais en que se solicitala proteccion. Este fundamento
incluye en particular las marcas capaces de engafiar al publico;

iv) queé€ registro de lamarca constituya un acto de competenciadesleal; y

v) quelamarcase utilizapor € titular en unaforma esencialmente diferente de
laformaen que hasido registradaen el pais de origen. Lasdiferencias no
esenciales no pueden servir como fundamento pararehusar el registro o
invalidarlo.

) Marcas de servicio

74. Unamarcade servicio es un signo utilizado por empresas que ofrecen servicios, como
los hoteles, restaurantes, compafiias de aviacion, agencias de vigjes, empresas de aquiler de
automoviles, agencias de empleo, lavanderias, etc., afin de distinguir sus servicios de los de
otras empresas. Las marcas de servicio cumplen las mismas funciones que las marcas de
productos.

75. El Articulo 6sexies fue introducido en el Convenio de Paris en 1958. En virtud del
mismo, |os paises miembros se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no estan
obligados aregistrarlas. Los paises miembros tampoco estarian obligados a legislar
expresamente sobre las marcas de servicio. Cada pais miembro puede cumplir la disposicién
no sélo mediante leyes especiales para la proteccion de las marcas de servicio, sino también
otorgandoles proteccion por otros medios, por € emplo aplicando las normas de represion de
la competencia desleal.

76. El Articulo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en una Conferencia
Diplomatica convocada por la OMPI en Ginebra en 1994, requiere que las Partes Contratantes
cumplan con las disposiciones del Convenio de Paris en lo que se refiere alas marcas, alin
cuando no sean miembros del Convenio de Paris. Segun e Articulo 16 del Tratado sobre €l
Derecho de Marcas, cualquier Parte Contratante esta obligada aregistrar las marcas de
servicio y aaplicar atales marcas las disposiciones del Convenio de Paris que serefieren alas
marcas de producto.

), Registro en nombre del agente, sin autorizacion

77. El Articulo 6septies del Convenio regulalos casos en los que el agente o representante
de la persona que estitular de lamarca solicita u obtiene €l registro de una marca a su propio
nombre o utilizalamarca sin laautorizacion del titular. En tales casos, se confiere a titular
delamarcael derecho a oponerse al registro o asolicitar la cancelacion del registro o, si la
legislacion nacional 1o permite, a solicitar unacesion del registro en su favor. Ademas, este
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Articulo confiere a titular de unamarca € derecho a oponerse ala utilizacion no autorizada
de lamarca por su agente o representante, sin perjuicio de que se haya hecho una solicitud de
registro de lamarca o de que se haya concedido € registro.

k)  Naturaleza delos productos alos que se aplicala marca

78. El Articulo 7 del Convenio dispone que la naturaleza del producto a que lamarca hade
aplicarse no puede, en ningun caso, ser obstaculo para el registro delamarca. El propdsito de
estanorma, y de la comparable del Articulo 4quater sobre patentes, consiste en quela
proteccion de la propiedad industrial seaindependiente de la posibilidad de comercializar o
producir en determinado pais |os productos a los que ha de aplicarse lamarca.

79. Puede ocurrir que una marca se refiera a productos que, por gjemplo, no cumplan los
requisitos de seguridad impuestos por laley de determinado pais. Por g emplo, las leyes
sobre alimentos y productos farmacéuticos pueden imponer requisitos relativos a los
ingredientes de |los productos alimenticios o alos efectos de |os productos farmacéuticos y
permitir su venta Unicamente después de su aprobacién por las autoridades competentes,
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.

80. Seconsiderd que en estos casos erainjusto rehusar € registro de una marca paralos
productos en cuestion. Los reglamentos sobre seguridad o calidad podian modificarse en el
futuro y laventa del producto podria permitirse més adelante. En todo caso, €l registro de una
marca de ningiin modo exime del cumplimiento de las normas vigentes en el pais relativas a
sanidad, seguridad, etiquetado o autorizacion administrativa para comercializar un producto o
servicio. Lapersonainteresada podriatener registrada su marcay ponerla en uso solo cuando
lalegislacion o la autoridad competente se lo permita.

) Marcas colectivas

81l. Unamarca colectiva puede definirse como un signo que sirve paradistinguir €l origen
geogréfico, € material 0 modo de fabricacion, la calidad u otras caracteristicas comunes de
los productos o servicios de diferentes empresas que utilizan simultaneamente la marca
colectivabajo e control de su titular. El titular puede ser una asociacion de la que son
miembros esas empresas, U otra entidad, incluso unainstitucion publica.

82. El Articulo 7bis del Convenio obliga alos paises miembros a admitir la solicitud de
registro de marcas colectivas y a protegerlas de conformidad con las condiciones particulares
fijadas por cada pais. Las entidades titulares de las marcas colectivas seran por lo general
asociaciones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores, vendedores u otros
comerciantes, que se ocupan de bienes producidos o fabricados en determinado pais, region o
localidad o que tienen otras caracteristicas comunes.

83. Ladenegacion de proteccion de la marca colectiva no puede fundarse en que el ente
titular no esta establecido en € pais donde se pide la proteccién o en que no se ha constituido
conforme alalegislacion del pais. El Articulo 7bis aflade que tampoco es necesario que la
entidad posea un establecimiento industrial o comercia en lugar alguno. Una entidad que no
posea ningun establecimiento industrial ni comercial por si misma, podria ser titular de una
marca colectivay controlar el uso de su marca colectiva por otras personas.
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m) Marcas presentadas en exposiciones internacionales

84. Envirtud del Articulo 11 del Convenio, los Estados miembros estén obligados a
conceder, de conformidad con sus legislaciones nacionales, proteccion provisional alas
marcas de |os productos expuestos en exposiciones internacionales oficiales u oficiamente
reconocidas que tengan lugar en € territorio de cualquier pais miembro. Esta proteccion
provisional puede darse de diversas maneras. Unade ellas es conceder un derecho de
prioridad especial, similar al previsto en el Articulo 4. Otraforma de proteccion, que se
encuentra en ciertas |l egislaciones nacionales, consiste en reconocer un derecho de uso anterior
en favor del expositor de los productos con la marca, contra posibles derechos adquiridos por
terceros.

F. Disposiciones relativas alos dibujos y model os industria es, nombres comerciales,
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia y competencia desl eal

a)  Dibujosy modelosindustriales

85. El Articulo 5quinquies del Convenio establece |a obligacion de proteger los dibujosy
model os industriales, pero guarda silencio respecto alaforma en que debe otorgarse tal
proteccion. Los paises miembros pueden cumplir esta obligacion dictando leyes especiales
parala proteccion de los disefios industriales. Sin embargo, también podrian cumplir esta
obligacion otorgando tal proteccion mediante lalegislacion de derecho de autor o las normas
gue reprimen la competencia desleal.

86. Lasolucion por laque han optado la mayoria de los paises, es lade establecer un
sistema especial de proteccion de los dibujos y model os industriales mediante su registro o
mediante el otorgamiento de patentes.

87. Existe unadisposicion especia que trata de la caducidad paralos dibujos y modelos
industriales. Esta contenidaen e Articulo 5B e indica que la proteccion de los dibujosy
model os industriales bajo ninguna circunstancia puede estar sujeta a ninguna medida de
caducidad como sancion en caso de incumplimiento en su explotacion industrial o cuando los
articulos a que corresponde son importados. En esta disposicion “caducidad” incluye medidas
equivalentes como cancel acion, invalidacion o revocacion.

b)  Nombres comerciales

88. El Convenio establece, en su Articulo 8, que el nombre comercial sera protegido en
todos los paises de la Unién sin obligacién de depdsito ni de registro, forme o no parte de una
marca.

89. Ladefinicion del nombre comercial, paralos efectos de la proteccion, y laformaen que
debe otorgarse esa proteccion, constituyen materias que quedan libradas alalegislacion
nacional de los paises respectivos. Por consiguiente, la proteccion puede derivar de leyes
especiales sobre |os nombres comerciales o de leyes més generales sobre represion de la
competencia desleal o |os derechos relativos a la personalidad.
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c) Indicaciones de procedenciay denominaciones de origen

90. Lasindicaciones de procedenciay las denominaciones de origen figuran entre los
diversos objetos de la proteccion de la propiedad industrial en virtud del Convenio de Paris
(Articulo 1.2).

91. Estos dos conceptos pueden considerarse incluidos dentro del concepto méas general de
indicaciones geogréficas, aunque tradicionalmente, y paralos fines de ciertos tratados (como
el Arreglo de Madrid relativo ala Represion de las Indicaciones de Procedencia Falsas o
Engafiosas en los Productos, y € Arreglo de Lisboarelativo ala Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional) se han distinguido esos dos
conceptos.

92. Lasindicaciones de procedenciaincluyen cual quier nombre, denominacion, signo u otra
indicacion que haga referencia a determinado pais 0 aun lugar situado en é, que tenga €l
efecto de transmitir lanocion de que los productos que llevan tal indicacion se originan en ese
pais o lugar. Son g emplos de indicaciones de procedencia los nombres de paises (por
giemplo, Italia, Japon, etc.) o de ciudades (como Nueva Y ork, Paris, etc.), cuando se usan en
productos, o en relacion con ellos, paraindicar su lugar de fabricacién o su origen geogréfico.

93. Lasdenominaciones de origen tienen un alcance mas limitado y pueden considerarse un
tipo especia de indicaciones de procedencia. Una denominacion de origen es el nombre
geogréfico de un pais, region o localidad que sirve para designar un producto originado en €,
cuya calidad y caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geogréfico,
incluidos los factores naturales y humanos.

94. El Convenio de Paris contiene, en sus Articulos 10 y 10bis, disposiciones sobre la
proteccion de las indicaciones de procedencia. Estas disposiciones se aplican a cualquier uso
de indicaciones de procedenciafalsas (incluidas, en lo aplicable, las denominaciones de
origen) respecto de los productos o laidentidad del productor, fabricante o comerciante, asi
como cualquier acto de competencia desleal consistente en €l uso de indicaciones o
aseveraciones susceptibles de inducir en error a publico sobre lanaturaleza o las
caracteristicas de los productos alos que se aplican.

95. Los paises guedan obligados a embargar |os productos que lleven falsas indicaciones o a
prohibir su importacion, o aaplicar otras medidas destinadas aimpedir o poner término al uso
detalesindicaciones. Sin embargo, la obligacion de embargar |os productos en e momento
de laimportacion solo se aplica en lamedida en que tal sancion esté previstaen lalegislacion
nacional.

96. El Convenio dispone que pueden gercer accidn no solo €l ministerio publico sino
también cualquier interesado. A este respecto, € Articulo 10.2) especifica quienes deben en
todo caso considerarse como partes interesadas. Ademés, € Articulo 10ter dispone que los
paises deben dictar medidas que permitan alos sindicatos y asociaciones de representantes de
los industriales, productores o comerciantes interesados proceder judicialmente o ante las
autoridades administrativas paralarepresion de los actos mencionados.
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d) Competenciadeslea

97. El Convenio, en € Articulo 10bis, dispone que |os paises de la Unidn estén obligados a
asegurar alas personas que tienen derecho alos beneficios del Convenio una proteccion
eficaz contrala competenciadesleal. El Convenio no especificalaformaen que debe
otorgarse esa proteccion, quedando ese aspecto librado alas leyes de |os paises miembros.

98. El Articulo 10bis define como acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario alos usos honestos en materiaindustrial o comercial. Lanormaincluye unalista
corta de gjemplos tipicos de actos de competencia desleal que |os paises deberan prohibir.

99. El primer gemplo serefiere a cualquier acto capaz de crear una confusion, por

cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industria o
comercial de un competidor. Estos actos incluyen no solo el empleo de marcas 0 nombres
idénticos o similares, que podrian impugnarse como infracciones de derechos, sino también el
empleo de otros medios capaces de crear confusion. Asi podria ocurrir con laformadelos
envases, € arreglo o estilo de los productos y sus correspondientes salidas o puntos de
distribucion, titulos publicitarios, etc.

100. El segundo gjemplo serefiere alas aseveraciones falsas en €l gercicio del comercio,
capaces de desacreditar €l establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor. El Convenio no trata del caso de aseveraciones que, sin ser falsas, fuesen
capaces de desacreditar.

101. El tercer egemplo serefiere alas indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en €l
giercicio del comercio, pudiereinducir a publico en error sobre lanaturaleza, e modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Esta
disposicion puede diferenciarse de los casos anteriores en cuanto tiene por objeto el interésy
el bienestar del publico y es una de las disposiciones del Convenio que mas directamente se
relacionan con lafuncion de la propiedad industrial respecto de la proteccion del consumidor.

G. Disposiciones relativas alas oficinas de propiedad industrial

102. Ensu Articulo 12, & Convenio de Paris dispone gue cada pais miembro de la Unién de
Paris tiene la obligacion de establecer un servicio u oficina central especia de propiedad
industrial, encargado del registro, laadministracion y la comunicacién al pablico de las
patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales y marcas.

103. Laobligacion de establecer una oficina nacional puede cumplirse también através de un
sistemaregional, si varios paises miembros crean una oficina comuin que tomaa su cargo las
funciones de las oficinas nacionaes. Por g emplo, la Organizacion Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI), situada en Y aoundé (Camerin) constituye la oficinaregional de 15 paises
africanos, laOficinade Marcas del Benelux, en LaHaya (Paises Bajos), actia como oficina
de marcas para Bélgica, Luxemburgo y |os Paises Bgjos.
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H. Disposiciones administrativas, financieras y finales

104. Segun e Articulo 1 del Convenio de Paris, los paises parte en € mismo constituyen una
Union parala Proteccion de la Propiedad Industrial. Al crear una Union, € Convenio de Paris
vamés alade un ssimple tratado que estipula derechos y obligaciones. Creatambién una
persona juridica de derecho publico internacional dotada de ciertas funcionesy de ciertos
organos. Los érganos de laUnidn son la Asamblea, e Comité Ejecutivo y la Oficina
Internacional, encabezada por € Director General de la OMPI y sus funciones aparecen
detalladas en los Articulos 13 a 15 del Convenio.

105. Los Articulos siguientes del Convenio de Paris (Articulos 16 a 30) contienen otras
disposiciones administrativas, financieras y finales, entre las que cabe destacar |a contenida en
el Articulo 19 que prevé que los paises de la Union de Paris tienen e derecho de concertar
separadamente entre si arreglos especiales para la proteccion de la propiedad industrial
siempre que esos arreglos no contravengan las disposiciones del propio Convenio de Paris.
Esos arreglos especiales pueden tomar la forma de acuerdos bilaterales o de tratados
multilaterales, pudiendo estos Ultimos ser preparados y administrados por la OMPI o por otras
organizaciones intergubernamentales. Ejemplos de estos arreglos especiales son el Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, €l Tratado de Cooperacidn en materia de
Patentes (PCT) y e Tratado sobre €l Derecho de Marcas (TLT), administrados por la OMPI.

CONCLUSION

106. El Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industria celebro su centenario
en 1983. Durante mas de 100 afios, modificado periddicamente para gjustarse a nuevas
necesidades, ha demostrado ser un instrumento juridico internacional eficaz parala proteccion
y divulgacion de los avances técnicos y de los signos distintivos através del sistemadela
propiedad industrial. Pruebade ello es el nimero creciente de solicitantes y titulares de
derechos de propiedad industrial que reivindican |os beneficios de sus disposiciones en todo

el mundo y e continuo crecimiento del nimero de sus paises miembros.

I1l.  EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO
(ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

A. Observaciones generaes

a) EIGATT,laOMCYy € Acuerdo sobrelos ADPIC

107. LaRondaUruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebrada en el marco
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanerosy Comercio (GATT) finalizé €

15 de diciembre de 1993. El acuerdo en que se incorporan los resultados de dichas
negociaciones, Acuerdo por € que se establece la Organizacion Mundia del Comercio
(Acuerdo sobre la OMC) fue adoptado € 15 de abril de 1994 en Marrakech.
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108. Dichas negociaciones incluian, por primeravez en el marco del GATT, debates sobre
los aspectos de |os derechos de propiedad intel ectual que tenian unaincidenciaen el comercio
internacional. El resultado de dichas negociaciones, que figuraen un Anexo a Acuerdo sobre
laOMC, fue & Acuerdo sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad I ntel ectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobrelos ADPIC).

109. El Acuerdo sobrelaOMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que es obligatorio
paratodos |os Miembros de la OMC), entr6 en vigor € 1 de enero de 1995. El primero delos
acuerdos establecia una nueva organizacion, la Organizacién Mundia del Comercio (OMC),
cuyas actividades comenzaron € 1 de enero de 1995.

b)  Disposicionestransitoriasy Cooperacion técnica (Parte V1)

110. Ningun Miembro de laOMC estuvo obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC antes del transcurso de un periodo general de un afio contado desde lafecha
de entrada en vigor del Acuerdo por € que se establece laOMC (es decir, antes del 1 de enero
de 1996) (Articulo 65.1). Sin embargo, para algunos paises existen periodos transitorios
adicionales. Lafechaen que expirad periodo transitorio pertinente paraun Miembro se
consideralafecha de aplicacion del Acuerdo para dicho Miembro.

111. Los paises en desarrollo Miembros de la OMC, asi como |os paises que se hallen en
proceso de transformacion en una economia de mercado y libre empresay que realicen una
reforma estructural de sus sistemas de propiedad intelectual y se enfrenten a problemas
especiales en la preparacion o aplicacion de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual,
tienen derecho a aplazar por un nuevo periodo de cuatro afos (es decir, hastael 1 de enero
de 2000) lafecha de aplicacion del Acuerdo, con excepcion de las obligaciones relativas a
trato nacional y al trato de la nacion mas favorecida (Articulo 65.2 y 65.3).

112. Los paises en desarrollo que estén obligados por el Acuerdo a ampliar la proteccién
mediante patentes de productos a tipos de productos que anteriormente no eran patentables en
ese pais, podran valerse de un periodo adicional de cinco afios (es decir, hastael 1 de enero
de 2005) antes de aplicar las disposiciones del Acuerdo a dichos productos (Articulo 65.4).

113. Los paises menos adelantados Miembros no estaran obligados a aplicar las
disposiciones del Acuerdo, aexcepcion de lasrelativas al trato nacional y al trato de nacion
mas favorecida, durante un periodo de 10 afios contado desde |afecha general de aplicacion
del Acuerdo (es decir, hastael 1 de enero de 2006). Dicho periodo seré prorrogado previa
peticion debidamente motivada (Articulo 66.1).

114. EIl Acuerdo sobrelos ADPIC estipula, asimismo, que |os paises desarrollados Miembros
prestarén, previa peticién, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperacion
técnicay financiera alos paises en desarrollo o paises menos adelantados Miembros, incluida
laasistencia en la preparacion de leyes y apoyo para el establecimiento o ampliacion de las
oficinas y entidades nacionales, incluida laformacion de personal (Articulo 67).

c) Disposicionesinstitucionaes (Parte VII)
115. El Acuerdo sobrela OMC establece una estructura de organizacion de tres niveles para

laOMC. El nivel superior esla Conferencia Ministerial que se reline por |0 menos una vez
cada dos afos (Articulo 1V.1). Estatendralafacultad de adoptar decisiones sobre todas las
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cuestiones comprendidas en el Acuerdo sobrelaOMC. El segundo nivel es el Consgo
General compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reiine “seguin proceda’
para desempefiar sus propias funciones, asi como las de la Conferencia Ministeria en los
interval os entre reuniones de lamisma (Articulo 1V.2). El Consgo General también hace las
veces de Organo de Solucion de Diferencias y de Organo de Examen de | as Politicas
Comerciales (Articulo IV.3y IV.4).

116. El Acuerdo sobrela OMC (Articulo IV.5) también establece un Consgjo de los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el Consgo
delos ADPIC) que, bajo la orientacion general del Consegjo General, supervisara el
funcionamiento del Acuerdo sobrelos ADPIC (Articulo 1V.5). Podran formar parte del
Consgjo delos ADPIC representantes de todos los Miembros. De conformidad con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (Parte VI, Articulo 68), el Consgjo delos
ADPIC esta encargado de supervisar la aplicacion del Acuerdo sobrelosADPIC Yy €
cumplimiento por los Miembros de |as obligaciones que les incumben en virtud de dicho
Acuerdo. El Consgo delos ADPIC examinara asimismo laaplicacion del Acuerdo sobrelos
ADPIC unavez transcurrido € periodo de transicién paralos paises en desarrollo (es decir,
después del 1 de enero de 2000), y cada dos arios después de |a fecha mencionada (o cuando
nuevos acontecimientos puedan justificar laintroduccién de una modificacion o enmienda)
(Articulo 71.1). Laprimerareunion del Consgo delos ADPIC se celebro e 9 de marzo

de 1995.

d) Disposiciones parala cooperacion con la OMPI

117. El Acuerdo sobrelos ADPIC prevé la celebracion de consultas para establ ecer
disposiciones parala cooperacion y unarelacion de apoyo mutuo entrelaOMC y la OMPI
por lo que ala propiedad intelectual serefiere. El Predmbulo del Acuerdo incluye la
declaracion siguiente: “La Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y la Organizacion
Mundia de laPropiedad Intelectual (OMPI) deseosas de establecer unarelacion de mutuo

apoyo...”

118. EIl Acuerdo sobrelos ADPIC dispone, ademas, que el Consgjo delos ADPIC, en €
desempefio de sus funciones podra consultar alas fuentes que considere adecuadas, y recabar
informacion de ellas, y que, en consulta con la OMPI, el Consgjo trataréa de establecer, en e
plazo de un afio después de su primera reunion, las disposi ciones adecuadas parala
cooperacion con los rganos de la OMPI (Articulo 68). El Acuerdo prevé, asimismo, la

cel ebracion de consultas para sectores especificos de cooperacion entre la OMPI y la OMC.
En particular, € Articulo 63.2, relativo ala notificacion de leyes y reglamentos por los
Miembros al Consgjo de los ADPIC, estipulaque “el Consgo intentarareducir a minimo la
carga gue supone paralos Miembros el cumplimiento de esta obligacion, y podra decidir que
exime a éstos de la obligacion de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las
consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro comun de las citadas leyes y
reglamentos tuvieran éxito. A este respecto, € Consgjo examinara también cualquier medida
que se precise en relacion con las notificaciones con arreglo alas obligaciones estipuladas en
el presente Acuerdo que se deriven de las disposiciones del Articulo 6ter del Convenio de
Paris (1967)”.
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119. A esosefectos, laOMPI y laOMC concertaron un Acuerdo € 22 de diciembre de 1995,
que entr6 en vigor e 1 de enero de 1996, Acuerdo que establece la cooperacion entre ambas
Organizaciones en los ambitos de la notificacion de las leyes y reglamentos de propiedad
intelectual, la comunicacién de emblemas de Estado y otros emblemas, |a asistencia
técnico-juridicay la cooperacién técnica para los paises en desarrollo.

B. Disposiciones generales, principios basicosy disposiciones finales (Partes | y VII)

120. Uno delos principios basicos relativos alanaturalezay a alcance de las obligaciones
en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC es que los Miembros han de aplicar |as disposiciones
del Acuerdo y conceder alos nacionales de los demés Miembros €l trato previsto en €l
Acuerdo. Se entendera por “nacionales’ las personas fisicas o juridicas que tendrian derecho
alaproteccion s todos los Miembros de la OMC estuvieran asimismo obligados por 1os
Convenios de Paris, de Berna, por la Convencion de Romay por e Tratado de Washington
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado [PIC).

121. Los Miembros podran establecer libremente el método adecuado para aplicar las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistemay practica
juridicos, y podran prever una proteccion mas amplia que laexigida, a condicién de que tal
proteccion no infrinjalas demas disposiciones del Acuerdo (Articulo 1.1y 1.3).

a)  Definicion de propiedad intelectual

122. El Acuerdo sobrelos ADPIC estipula que, alos efectos del Acuerdo, la expresion
“propiedad intelectual” abarca todas las categorias de propiedad intelectual que son objeto de
las Secciones 1 a7 delaParte |l del Acuerdo sobrelos ADPIC, es decir, derecho de autor y
derechos conexos, marcas de fébrica o de comercio, indicaciones geogréficas, dibujosy

model os industriales, patentes, esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados y
proteccion de lainformacién no divulgada (Articulo 1.2).

b)  Incorporacion por referenciaalos Convenios de Parisy de Berna

123. El Acuerdo sobrelos ADPIC se basa en los principios seculares incorporados en €
Convenio de Paris parala Proteccién de la Propiedad Industria y en el Convenio de Berna
parala Proteccion delas Obras Literarias y Artisticas. De hecho, las disposiciones sustantivas
de estos dos Convenios estan directamente incluidas por referencia en el Acuerdo sobre los
ADPIC.

124. Por lo que alapropiedad industrial se refiere, el Acuerdo sobre los ADPIC estipulaque
los Miembros cumplirdn los Articulos 1 a12y €l Articulo 19 del Convenio de Paris por 1o
que atafie alas Partes 11, 111 y IV del Acuerdo (Articulo 2.1). Esto incluye todas las
disposiciones sustantivas del Convenio de Paris.

125. En e &mbito del derecho de autor, los Miembros deberén observar los Articulos 1 a21
del Convenio de Bernay su Apéndice. Sin embargo, |os Miembros no tendran derechos ni
obligaciones respecto del Articulo 6bis del Convenio de Berna por |o que alos derechos
morales serefiere, ni respecto de los derechos que se derivan del mismo (Articulo 9.1).
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126. No obstante, e Acuerdo sobrelos ADPIC estipula gue ninguna disposicion de las
Partes| alV del Acuerdo ira en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan
tener entre si en virtud del Convenio de Paris o del Convenio de Berna (Articulo 2.2).

c)  Principio detrato nacional

127. El Acuerdo sobrelos ADPIC prevé e principio de trato nacional, que estipula que los
Miembros concedan €l trato previsto en € Acuerdo alos nacionales de los demas Miembros,
este Ultimo definido, para los derechos correspondientes, con arreglo alas disposiciones
pertinentes de los Convenios de Paris y de Berna, de la Convencion de Romay del Tratado
IPIC. Las excepciones estipuladas en virtud de |os convenios pertinentes se respetan en el
contexto del Acuerdo sobrelos ADPIC. Con respecto ala propiedad industrial y al derecho
de autor, este principio se aplica atodos |os derechos. Por |0 que se refiere alos derechos de
los artistas intérpretes o g ecutantes, |os productores de fonogramas y |os organismos de
radiodifusion, esta obligacion solo se aplicaa los derechos previstos en el Acuerdo

(Articulo 3). También estan eximidos de este principio |os procedimientos para la adquisicion
y mantenimiento de los derechos de propiedad intel ectual, estipulados en acuerdos
multilateral es concertados bajo los auspicios de la OMPI (Articulo 5).

d) Trato delanacion masfavorecida

128. EIl Acuerdo sobrelos ADPIC incluye un principio, € principio de trato de la nacion mas
favorecida, que tradicionalmente no se ha estipulado en el contexto de |os derechos de
propiedad intelectual, al menos anivel multilateral. Este principio prevé que toda ventgja,
favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro alos nacionales de cua quier otro pais
(sea 0 no Miembro) se otorgarainmediatamente y sin condiciones alos nacionales de todos
los demas Miembros con algunas excepciones especificadas (Articulo 4). Al igua que en €l
caso del trato nacional, 1os procedimientos parala adquisicion y mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilateral es concertados bgjo los
auspicios de la OMPI, estan eximidos de este principio (Articulo 5).

€)  Proteccion de lamateria existente

129. EIl Acuerdo sobrelos ADPIC contiene disposiciones especificas relativas alos efectos
del mismo sobre lamateria de los derechos de propiedad intelectual existente en lafechade
aplicacion del Acuerdo paraun Miembro. Si bien el Acuerdo no genera obligaciones relativas
a actos realizados antes de la fecha de aplicaciéon del Acuerdo parael Miembro de que se trate
(Articulo 70.1), e Acuerdo genera obligaciones relativas atoda la materia existente y
protegida en la fecha de aplicacion del Acuerdo, o que cumpla entonces o posteriormente los
criterios de proteccion establecidos en €l Acuerdo (Articulo 70.2). Sin embargo, las
obligaciones de proteccion mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes,
y las obligaciones rel acionadas con |os derechos de |os productores de fonogramas y artistas
intérpretes o0 g ecutantes de |os fonogramas existentes se determinan Uinicamente con arreglo
al Articulo 18 del Convenio de Berna (Articulo 70.2).

130. Cuaquier Miembro podréa establecer unalimitacion de los recursos paralos actos que
resulten infractores como consecuenciade la aplicacion del Acuerdo, y que se hayan iniciado,
o0 paralos que se haya hecho unainversion significativa, antes de la fecha de aceptacion del
Acuerdo. Estos habran deincluir como minimo el pago de unaremuneracion equitativa
(Articulo 70.4).
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131. Hay ciertas excepciones a estas normas generales. En particular, no habra obligacion de
restablecer la proteccion ala materia que haya pasado a dominio pablico (Articulo 70.3).
Ademas, ciertas obligaciones relativas a los programas de ordenador, las obras
cinematograficas y los fonogramas (Articulos 11 y 14.4) no precisan ser aplicadas respecto de
originales o copias comprados antes de la fecha de aplicacion del presente Acuerdo

(Articulo 70.5). Por otra parte, las disposiciones relativas a las directrices para€el uso sin
autorizacion (Articulo 31) y lano discriminacion respecto del campo de latecnologia
(Articulo 27.1) no precisan ser aplicadas a uso sin autorizacion del titular de los derechos
cuando la autorizacién de tal uso haya sido concedida por los poderes publicos antes de la
fecha en que se conocierael Acuerdo (Articulo 70.6).

132. Se permitira que se modifiquen las solicitudes de proteccién que estén pendientes en la
fecha de aplicacion del Acuerdo parareivindicar la proteccion mayor gue se prevea en dicho
Acuerdo, pero tales modificaciones no incluirdn materia nueva (Articulo 70.7).

f)  Reservas

133. No se podran hacer reservas relativas a ningunade las disposiciones del Acuerdo sin el
consentimiento de los demés Miembros (Articulo 72).

g) Excepcionesrelativas alaseguridad

134. El Acuerdo prevé una excepcion genera en relacidn con cuestiones que se consideran
esenciales paralos intereses de la seguridad nacional. En particular, un Miembro no estara
obligado a suministrar informaciones cuya divulgacion considera contraria alos intereses
esenciales de su seguridad. Ademas, podra adoptar |as medidas que estime necesarias parala
proteccion de los intereses esenciaes de su seguridad relativas alas materias fisionables o a
aquellas que sirvan para su fabricacion, relativas al tréfico de armas, municiones y material de
guerra, y atodo comercio de otros articulos y material destinados directa o indirectamente a
asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas, o aplicadas en tiempos de guerra o en caso
de grave tension internacional. Asimismo, podra adoptar medidas en cumplimiento de las
obligaciones por é contraidas en virtud de la Carta de |as Naciones Unidas para €l
mantenimiento de lapaz y la seguridad internacionales (Articulo 73).

C. Normasrdativas alaexistencia, dcancey gercicio de los derechos de propiedad
intelectua (Parte 11)

135. LaPartell del Acuerdo sobrelos ADPIC establece un minimo de normas relativas ala
existencia, €l alcancey € gercicio de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte
comprende ocho secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor y derechos
conexos, marcas de fabrica o de comercio, indicaciones geogréaficas, dibujosy modelos
industriales, patentes, esquemas de trazado (topografia) de los circuitos integrados, proteccion
de lainformacion no divulgaday control de las préacticas anticompetitivas en las licencias
contractual es (esta Ultima categoria no figura en la definicién de propiedad intel ectua del
Articulo 1.2).
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ad)  Derecho de autor y derechos conexos (Seccion 1)

136. Loselementos esenciales de las normas relativas ala existencia, alcance y gjercicio del
derecho de autor y de los derechos conexos aparecen tratados en los articulos 9 a 14 del
Acuerdo.

b) Marcas defébricao de comercio (Seccion 2)

137. Loselementos esenciales de las normas relativas ala existencia, alcancey gercicio de
los derechos de marcas de fabrica o de comercio incluyen lo que sigue:

— Podraregistrarse como marca de fébrica o de comercio cualquier signo que sea capaz
de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas
(incluidas, en consecuencia, las marcas de servicio) (Articulo 15.1);

— Laposibilidad de registro podra estar supeditada a la condicién de que los signos
sean perceptibles visualmente y, paralos signos que no sean intrinsecamente
distintivos, al caracter distintivo adquirido mediante uso (Articulo 15.1);

— Laposibilidad de registro podra estar supeditada al uso (Articulo 15.2), pero € uso
puede no ser una condicion parala presentacion de una solicitud de registro, y no se
denegara una solicitud por € solo motivo de que e uso pretendido no hatenido lugar
durante |os tres afios siguientes ala fecha de presentacion (Articulo 15.3);

— Lanaturalezade producto o servicio a que lamarca de fabrica o de comercio hade
aplicarse no seré ningun obstéaculo para el registro de lamarca (Articulo 15.4); Los
Miembros publicarédn cada marca de fébrica o de comercio, y ofreceran una
oportunidad razonable de pedir laanulacion del registro, y podran ofrecer la
oportunidad de oponerse al registro (Articulo 15.5);

— Los derechos que confiere € registro incluiran € derecho exclusivo de impedir que
terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean
idénticos o similares, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion,
presumiéndose la posibilidad de confusion cuando |os bienes o servicios sean
idénticos (Articulo 16.1), con sujecion a ciertas excepciones permitidas como, por
giemplo, e uso leal de términos descriptivos (Articulo 17);

— Sepreveran ciertos derechos para los titulares de marcas notoriamente conocidas y
de marcas de servicio (Articulo 16.2 y 16.3);

— Laduracion del registro inicial y de las renovaciones no serainferior a siete afos,
siendo renovabl e indefinidamente (Articulo 18);

— S seexigelapruebadel uso paramantener € registro, éste sdlo podra anularse
después de un periodo ininterrumpido de tres afios como minimo de faltade uso, a
menos que se demuestren razones validas de falta de uso (Articulo 19.1);

— No estén permitidas ciertas restricciones de uso (Articulo 20);
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— No se permitiran las licencias obligatorias de marcas de fabrica o de comercio
(Articulo 21);

— Sepodran ceder las marcas de fébrica o de comercio con o sin latransferenciade la
empresa ala que pertenezcalamarca (Articulo 21).

c) Indicaciones geograficas (Seccion 3)

138. Loselementos esenciales de las normas relativas ala existencia, alcancey gercicio de
los derechos rel acionados con | as indicaciones geogréaficas incluyen lo que sigue:

— Las*“indicaciones geogréaficas’ se definen como indicaciones que identifican un
producto como originario del territorio de un Miembro o de unaregién o localidad de
ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico (Articulo 22.1);

— Los Miembros arbitraran los medios legal es para que | as partes interesadas puedan
impedir la utilizacion de indicaciones que indiquen o sugieran que un producto
proviene de unaregion geografica distinta del verdadero lugar de origen, de modo
que induzcan aerror (Articulo 22.2)a));

— Los Miembros denegaréan o invalidaran € registro de unamarca de fébricao de
comercio gque consista en unaindicacién que puedainducir aerror (Articulo 22.3), y
arbitraralos medios paraimpedir cualquier utilizacion que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido del Articulo 10bis del Convenio de Paris
(Articulo 22.2)b));

— Laproteccion sera aplicable contra unaindicacion geografica que sea literalmente
verdadera pero que induzca a error (Articulo 22.4) y, en el caso delosvinosy
bebidas espirituosas, incluso cuando se indique el verdadero origen de los productos
o se utilice laindicacion geogréfica traducida o acompariada de expresiones tales
como “clase’, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras andlogas (Articulo 23.1);

— No serequerirala proteccion respecto de unaindicacion geogréfica de otro Miembro
gue seaidénticaala denominacién habitual de unavariedad de uva existente en e
territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre laOMC
(Articulo 24.6);

— No habra obligacién alguna de proteger |as indicaciones geograficas que no estén
protegidas o0 hayan dejado de estarlo en su pais de origen, o que hayan caido en
desuso en ese pais (Articulo 24.9);

— Seprevén directrices para proteger adiciona mente las indicaciones geogréficas de
los vinos y bebidas espirituosas (Articulo 23), incluida la proteccion simultanea de
indicaciones geogréficas homoénimas paralos vinos (Articulo 23.3), agunas
excepciones a derechos sustantivos como son |os derechos anteriores (Articulo 24.4)
y e derecho a utilizar nombres de personas (Articulo 24.8), y plazos limitados para
el registro en ciertos casos (Articulo 24.7);
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Para facilitar la proteccion de las indicaciones geogréficas paralos vinos, en €
Consgjo delos ADPIC se entablaran negociaciones sobre € establecimiento de un
sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones geogréficas de
vinos que se aplicaria en los Miembros participantes en ese sistema (Articul o 23.4).

Dibujos y modelos industriales (Seccion 4)

139. Loselementos esenciales de las normas relativas ala existencia, alcancey gercicio de
los derechos rel acionados con los dibujos y model os industriales incluyen lo que sigue:

€)

Los Miembros estableceran la proteccién de los dibujos y modelos industriales
creados independientemente que sean nuevos u originales, estando permitidas
algunas normas para determinar la susceptibilidad de proteccion (Articulo 25.1);

L as prescripciones para conseguir la proteccion de los dibujos o model os textiles -en
particular, en lo que se refiere a costo, examen y publicacién - que se establecen
mediante |as legislaciones sobre € derecho de autor o sobre dibujosy model os
industriales, no deberan dificultar injustificablemente las posibilidades de obtencion
de la proteccion (Articulo 25.2);

L os derechos exclusivos comprenderan €l derecho de impedir que terceros fabriquen,
vendan o importen, con fines comerciales, articulos que ostenten o incorporen un
dibujo o modeo industrial protegido (Articulo 26.1), con sujecién a algunas
excepciones permitidas (Articulo 26.2);

La duracion de la proteccion equivaldra a 10 afios como minimo (Articulo 26.3).

Patentes (Seccion 5)

140. Los elementos esenciales de las normas relativas ala existencia, alcance y gercicio de
los derechos de patente incluyen los siguientes:

L as patentes podran obtenerse para productos y procedi mientos en todos los
campos de latecnologia, siempre y cuando sean nuevos, impliquen una actividad
inventivay sean susceptibles de aplicacion industrial (Articulo 27.1), salvo que los
Miembros podran excluir las invenciones cuya explotacion comercial en el
territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la
moralidad, inclusive para proteger lasalud o lavida de las personas o de los
animales o para preservar |os vegetales, o para evitar dafos graves a medio
ambiente, siempre que esa exclusion no se haga meramente porque la explotacion
esté prohibida por su legislacion (Articulo 27.2); y los Miembros podran asimismo
excluir los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos parael tratamiento
de personas 0 animales, las plantas y |os animales excepto |0os microorganismos, y
los procedimientos esencia mente biol 6gicos para la produccion de plantas o
animal es que no sean procedimientos no biol 6gicos o microbiol 6gicos

(Articulo 27.3); sin embargo, los Miembros otorgaran proteccion atodas las
obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o
mediante una combinacion de los mismos (Articulo 27.3);
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- Las patentes se podran obtener y los derechos de patente se podran gozar sin
discriminacion por € lugar de lainvencion, e campo de latecnologiao € hecho de
gue los productos sean importados o producidos en €l pais (Articulo 27.1);

- Losderechos exclusivos incluiran, paralos productos, el derecho de impedir que
terceros utilicen, ofrezcan alaventa, vendan o importen el producto patentado y
paralos procedimientos € derecho aimpedir que terceros utilicen e procedimiento
y que utilicen, ofrezcan paralaventa, vendan o importen para esos fines € producto
obtenido directamente por medio de dicho procedimiento (Articulo 28.1), con
sujecion a ciertas excepciones permitidas (Articulo 30);

- Laspatentes podran ser cedidas, transferidas u objeto de licencias (Articulo 28.2);

- Seimponen ciertas condiciones relativas ala divulgacion de lainvencion en una
solicitud de patentes (Articulo 29);

- Cuaquier otrautilizacion sin laautorizacion del titular (conocida cominmente
como licencia obligatoria) y la utilizacion por €l gobierno, se hacen con sujecion a
ciertas condiciones enumeradas (Articulo 31); tal utilizacion, en € caso de la
tecnologia de semiconductores, esta limitada a ciertos propésitos definidos
(Articulo 31.0));

- Sedispondradelarevisién judicial paracualquier decision de revocacion o de
declaracion de caducidad de una patente (Articulo 32);

- Laduracion de la proteccion sera de por 1o menos 20 afios a partir de lafechade
presentacion de lasolicitud (Articulo 33);

- Lacargadelapruebareativaas € producto fue realizado mediante un
procedimiento patentado serd, en algunos casos, responsabilidad del presunto
infractor (Articulo 34).

141. Ademas de las obligaciones ya mencionadas, cuando en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobrela OMC (es decir, 1 de enero de 1995), un Miembro no conceda proteccion
mediante patente a los productos farmacéuticos ni alos productos quimicos parala
agricultura, de conformidad con las obligaciones que le impone el Articulo 27, ese Miembro
establecera desde lafecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por € cual puedan
presentarse solicitudes de patente para esas invenciones. El Miembro aplicara a esas
solicitudes, desde lafecha de aplicaciéon del Acuerdo, los criterios de patentabilidad como si
tales criterios estuviesen aplicandose en |a fecha de presentacion de las solicitudes en ese
Miembro o en lafechade prioridad de la solicitud. Si lamateriadelasolicitud cumplelos
criterios de proteccion, e Miembro debera prever |a proteccion por patente por € resto dela
duracién de la misma a contar de lafecha de presentacion (Articulo 70.8).

142. Cuando se presente una de estas solicitudes, se concederan derechos exclusivos de
comercializacion durante un periodo de cinco afios contados a partir de la obtencion de la
aprobacién de comercializacion en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente
de producto en ese Miembro s este periodo fuera més breve, siempre y cuando con



OMPI/PI/SEM/BOG/02/4
pagina 29

posterioridad alafecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se haya presentado
unasolicitud de patente y se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido
la aprobacion de comercializacion en otro Miembro (Articulo 70.9).

f)  Esguemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados (Seccion 6)

143. El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora practicamente todas las disposiciones
sustantivas, con algunas excepciones, del Tratado IPIC. El Tratado IPIC establece un
régimen de proteccion juridica paralos esquemas de trazado (topografias) de los circuitos
integrados e incluye disposiciones, entre otras, sobre objetos susceptibles de proteccion, la
formajuridicade la proteccion, e trato nacional, el @mbito de la proteccién, laexplotacién, e
registro, ladivulgacion y laduracion de la proteccion. Los requisitos del Acuerdo sobre los
ADPIC son los siguientes:

- Los Miembros deberan conceder proteccién alos esquemas de trazado (topografias)
de circuitos integrados de conformidad con los Articulos 2 a7 (salvo €
Articulo 6.3), que contiene disposiciones sobre licencias obligatorias), €
Articulo 12 y € Articulo 16.3) del Tratado IPIC (Articulo 35);

- El Acuerdo sobre los ADPIC sustituye la duracién minimade 10 a 15 afios parala
duracién minima que en € Articulo 8 del Tratado IPIC se establece a ocho afios
(Articulo 38);

- El Acuerdo sobre los ADPIC contiene un acto prohibido adiciona alos
enumerados en e Tratado IPIC, a saber, cualquier acto relativo a un articulo que
incorpore un esquema de trazado, pero Unicamente en lamedida en que siga
conteniendo un esquema de trazado ilicitamente reproducido (Articulo 36);

- El Acuerdo sobre los ADPIC establece que los actos que serealizan sin
conocimiento de causa no constituiran infraccion (el Articulo 6.4) del Tratado IPIC
permite explicitamente tales exclusiones, pero que resultara pagadera unaregalia
razonabl e respecto del producto en existencia después de recibir € aviso adecuado
(Articulo 37.1).

g) Proteccién delainformacion no divulgada (Seccién 7)

144. EIl Acuerdo sobrelos ADPIC establece que a garantizar la proteccion eficaz contrala
competencia desleal, tal como esta previsto en e Articulo 10bis del Convenio de Paris, los
Miembros protegeran lainformacién no divulgaday los datos que se hayan sometido alos
gobiernos u organismos oficiales, de conformidad con las siguientes disposiciones
(Articulo 39.1):

- Laspersonasfisicasy juridicas tendran la posibilidad de impedir que la
informacion que esté legitimamente bajo su control se divulgue aterceros o sea
adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contrariaalos
usos comerciales honestos (Articulo 39.2).
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- Enlamedida en que dichainformacion sea secreta (es decir, que no sea
generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los
circulos en que normalmente se utiliza ese tipo de informacion), que tenga un valor
comercial por ser secreta, y que haya sido objeto de medidas razonables para
mantenerla secreta (Articulo 39.2);

- Ciertos datos de pruebas y otros datos que se presenten como condicion para
aprobar |a comercializacion de productos farmaceéuticos o de productos quimicos
agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, estaran protegidos contrala
utilizacion comercia deslea y, bajo ciertas condiciones, contraladivulgacion
(Articulo 39.3).

h)  Control de las précticas anticompetitivas en las licencias contractuales (Seccion 8)

145. Sabiendo que agunas préacticas o condiciones relativas ala concesion de licencias de los
derechos de propiedad intelectual pueden tener efectos perjudiciales parael comercio e
impedir latransferenciay la divulgacion de latecnologia (Articulo 40.1), el Acuerdo sobre los
ADPIC establece que los Miembros pueden especificar en su legislacion nacional las
préacticas o condiciones relativas ala concesién de licencias que puedan constituir en
determinados casos un abuso de |os derechos de propiedad intelectual que tengan un efecto
negativo sobre la competenciaen e mercado correspondiente y que pueden adoptar las
medidas apropiadas paraimpedir o controlar dichas practicas (Articulo 40.2).

146. Los Miembros estan de acuerdo en celebrar consultas, previa solicitud, con cualquier
otro Miembro para garantizar el cumplimiento de las leyes en este aspecto (Articulo 40.3) o
cuando sus nacionales sean objeto de un procedimiento similar en otro de los Miembros
(Articulo 40.4).

D. Observanciadelos derechos de propiedad intelectua (Partelll)

a)  Obligaciones generales (Seccion 1)

147. El Acuerdo sobrelos ADPIC obliga a que se establezcan procedimientos de observancia
gue permitan la aplicacién de medidas eficaces contra cual quier accion infractora de los
derechos de propiedad intelectual a que serefiere el Acuerdo, con inclusion de recursos agiles
para prevenir las infracciones y de recursos que constituyen un medio eficaz de disuasion de
nuevas infracciones. Estos recursos se aplicaran de forma que se evite la creacion de
obstaculos a comercio legitimo y deberan prever salvaguardias contra su abuso

(Articulo 41.1).

148. Los procedimientos de observancia seran justos y equitativos, no seran
innecesariamente complicados o gravosos hi comportaran plazos injustificables o retrasos
innecesarios (Articulo 41.2). Las decisiones sobre €l fondo de un caso se formularan
preferentemente por escrito y seran razonadas,; poniéndose a disposicion, a menos de las
partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos y solo deberan basarse en pruebas acercade
las cuaes se haya dado alas partes la oportunidad de ser oidas (Articulo 41.3). Las partesen
el procedimiento tendran la oportunidad de unarevision de las decisiones administrativas
finales de al menos |os aspectos juridicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo
del caso (salvo sentencias absolutorias en casos penales) (Articulo 41.4).
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149. No obstante, los Miembros no tienen obligacién de instaurar un sistemajudicial parala
observancia de |os derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente parala
legislacion en generd, ni respecto ala distribucion de los recursos entre |os medios destinados
alograr la observancia de |os derechos de propiedad intelectual y los destinados ala
observancia de lalegislacion en general (Articulo 41.5).

b)  Procedimientosy recursos civilesy administrativos (Seccion 2)

150. El Acuerdo sobrelos ADPIC establece directrices relativas alos procedimientos civiles
y administrativos que deben seguirse respecto de la observancia de |os derechos de propiedad
intelectual, incluidas las disposiciones sobre procedimientos justos y equitativos

(Articulo 42), pruebas (Articulo 43), mandamientos judiciales (Articulo 44), perjuicios
(Articulo 45), otros recursos como la facultad de ordenar que los productos infractores o los
materiales e instrumentos utilizados en la produccion de bienes infractores sean suprimidos
(Articulo 46), @ derecho de informacién, por emplo, lafacultad de ordenar que €l infractor
informe al titular del derecho sobre laidentidad de |os terceros que hayan participado en la
produccion y distribucion de los bienes 0 servicios infractores y sobre sus circuitos de
distribucion (Articulo 47), laindemnizacion al demandado (Articulo 48), y laaplicacion de
estas directrices alos procedimientos administrativos (Articulo 49).

c) Medidas provisionales (Seccion 3)

151. El Acuerdo sobrelos ADPIC establece directivas relativas alas medidas provisionales
destinadas a evitar que se produzca lainfraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual
y, en particular, evitar que las mercancias ingresen en |os circuitos comerciales de su
jurisdiccion, inclusive las mercancias importadas, inmediatamente después del despacho de
aduanay para preservar las pruebas pertinentes rel acionadas con la presunta infraccion, asi
como para adoptar medidas provisionales sin haber oido ala otra parte, cuando haya
probabilidad de que cualquier retraso cause dafio irreparable o cuando haya un riesgo
demostrabl e de destruccion de pruebas (Articulo 50).

d)  Prescripciones especial es relacionadas con las medidas en frontera (Seccion 4)

152. El Acuerdo sobrelos ADPIC establece ciertos procedimientos relativos a la observancia
en cuanto alas medidas en frontera para permitir al titular que tenga motivos validos para
sospechar que se prepara laimportacion de mercancias de marca falsificada o mercancias
pirata que lesionan el derecho de autor, que presente una demanda con objeto de que las
autoridades aduaneras suspendan el despacho de esas mercancias paralalibre circulacion.

Las directrices se establecen respecto de |a suspension del despacho de aduana por las
autoridades aduaneras (Articulo 51), la aplicacion de dichos procedimientos (Articulo 52), la
fianza o garantia equivalente (Articulo 53), la notificacion de la suspensién (Articulo 54), la
duracion de la suspension (Articulo 55), laindemnizacion a importador y a propietario de las
mercancias (Articulo 56), el derecho de inspeccion e informacién (Articulo 57), la actuacién
de oficio (Articulo 58), los recursos (Articulo 59) y las importaciones insignificantes
(Articulo 60).

€)  Procedimientos penales (Seccion 5)

153. El Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros establezcan procedimientos y
sanciones penales por |o menos para los casos de falsificacion dolosa de las marcas o de
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piraterialesivadel derecho de autor a escala comercial y que establezcan |os recursos como
pena de prision, sanciones pecuniarias 'y confiscacion, decomiso y destruccion de las
mercancias infractoras y de todos |os materiales y accesorios utilizados predominantemente
paralacomision del delito.

E. Adquisicion y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectua v procedimientos
contradictorios rel acionados (Parte 1V)

154. EIl Acuerdo sobrelos ADPIC establece un texto general relativo alos principios sobre
los procedimientos parala adquisiciéon y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual .
Los Miembros pueden exigir como condicién parala adquisicion o mantenimiento de los
derechos de propiedad industrial cubiertos por € Acuerdo (salvo la proteccion de informacion
no divulgada), el cumplimiento de procedimientos y formalidades razonables congruentes con
el Acuerdo (Articulo 62.1). Cualquier procedimiento parala concesién o registro debe
permitir laconcesion o € registro del derecho dentro de un plazo razonable para evitar que €
periodo de proteccion se acorte injustificadamente (Articulo 62.2). Los procedimientos
relativos ala adquisicidn, mantenimiento, revocacion administrativay procedimientos entre
las partes se regiran por |os principios generales aplicables ala observancia (Articulo 62.4,
que serefiere a Articulo 41.2 y 41.3), y lamayoria de |as decisiones administrativas
definitivas estaran sujetas arevision judicial o cuasijudicia (Articulo 62.5).

155. El Acuerdo también estipula que € Articulo 4 del Convenio de Parisrelativo a derecho
de prioridad se aplicara mutatis mutandis alas marcas de servicio.

F.  Prevencién y solucion de diferencias (Parte V)

a)  Transparencia

156. El Acuerdo sobrelos ADPIC exige que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales
definitivas y resoluciones administrativas de aplicacion general, asi como los acuerdos
bilaterales sobre el objeto del Acuerdo sean publicados o puestos a disposicion del publico
por los Miembros (Articulo 63.1).

157. También se exige que los Miembros notifiquen las leyes y reglamentos indicados al
Consgjo delos ADPIC. A suvez, e Consgo intentarareducir al minimo la carga que supone
paralos Miembros esta obligacion entablando consultas con la OMPI sobre €l posible
establecimiento de un registro coman de | as citadas leyes y reglamentos (Articulo 63.2).

158. El Consgjo delos ADPIC también examinara cual quier medida que se precise en
relacion con las notificaciones con arreglo alas obligaciones estipuladas en el Acuerdo y que
se deriven de las disposiciones del Articulo 6ter del Convenio de Paris.

b)  Solucién dediferencias

159. Un elemento especia mente importante del Acuerdo sobrelos ADPIC es el sistema para
la solucion de diferencias establecido en el marco del Acuerdo delaOMC. El Acuerdo sobre
los ADPIC mismo invoca las disposiciones de los Articulos XXI1 'y X X111 del GATT de 1994
(el Acuerdo dela OMC) tal como fueron desarrolladas por e Entendimiento relativo alas
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normas y procedimientos por los que se rige la solucion de diferencias (incluido como Anexo
del Acuerdo delaOMC) y que se aplicaalas consultasy ala solucion de diferenciasen €
marco del Acuerdo sobre los ADPIC (Articulo 64.1).

160. Sinembargo, los parrafos 1 b) y 1 ¢) dd Articulo XXI11 del GATT de 1994 que se
refieren alos casos de solucion de diferencias “no violatorios’ no resultan aplicablesala
solucion de diferencias en e marco del Acuerdo sobre los ADPIC por o menos durante cinco
anos a partir de lafecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC (es decir, por o
menos hasta el 1 de enero de 2000). Cualquier ampliacién de este plazo sera decidida por una
Conferencia Ministerial y adoptada por consenso (Articulo 64.2 y 64.3).

[Fin del documento]



