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Imaginemos un mundo sin invenciones: no habria
luz eléctrica, automoviles, teléfonos ni Internet. De
manera similar, un mundo sin creacion intelectual seria
un mundo sin libros, peliculas ni entretenimiento. La
historia de la civilizacion y el progreso humano es, de
hecho, la historia de la invencion y la innovacion, que
han dado forma y cambiado radicalmente el mundo y
el modo de vida.

Ahora imaginemos un mundo en el que no hubiera
un sistema para proteger los derechos sobre esas
creaciones, llamadas también propiedad intelectual
(PI). Los inventores, innovadores, creadores y artistas
tendrian muchas dificultades para obtener beneficios
directos de sus creaciones. Sin esa proteccion, poca
motivacion tendrian para innovar o crear y la sociedad
seria mucho peor.

A medida que la sociedad humana ha ido evolucionan-
do, ha innovado sin cesar, estableciendo un sistema
que puede estimular y compensar continuamente la
innovacién. De hecho, los sistemas de Pl han existido
durante siglos. Han inspirado los grandes avances
de la innovacion que han acelerado el desarrollo de
la sociedad.

La Pl ha desempefiado un papel cada vez mas impor-
tante y destacado en el desarrollo de la economia
mundial y el éxito de la economia de los conocimientos.
Ha pasado a ser el motor del desarrollo cientifico,
tecnolégico, econémico social y cultural de un pais,
garantizandolo desde la esfera institucional. La Pl
también refleja la competitividad y la fuerza de un pais
en su conjunto.

Los jovenes son la fuerza dinamica y creativa que
plasmard el futuro de nuestros paises. Por lo tanto, es
fundamental ayudarlos a entender, respetar, crear y
proteger la Pl, contribuyendo a fomentar una cultura
en la cual se respete la Pl para que pueda desempefar
plenamente su funcién de velar por la innovacion
y estimularla.

La Administracién Nacional de Propiedad Intelectual
de China (CNIPA) es el organismo gubernamental
chino encargado de la PI. Es el principal responsable
de proteger los derechos de propiedad intelectual
(DPI); fortalecer el sistema de PI; efectuar el registro
de las marcas, los dibujos y modelos industriales, las
patentes y las indicaciones geograficas, y adoptar
las decisiones administrativas al respecto; ademas,
proporciona orientaciéon en materia de observancia en
el &mbito de las marcas y las patentes.

La CNIPA atribuye gran importancia a la sensibilizacién
acerca de la PI, especialmente entre los jovenes. Con
ese fin, has llevado a cabo diversas actividades, por
ejemplo, la organizacién de cursos de formacion en
Pl para estudiantes de escuela primaria y secundaria
en todo el pais, con miras a alentar a los jovenes
a innovar con espiritu independiente. La CNIPA ha
cooperado también con el Ministerio de Educacion
en dar orientacién a las escuelas para combinar la
educacién en Pl con la educacion en ética, establecer
una cultura académicay realizar actividades educativas
tematicas, fomentar la sensibilizacién de los jévenes
acerca de la Pl y la innovaciéon y promover una actitud
de respeto del orden juridico en toda la sociedad. Con
sumo agrado compartiremos la experiencia de China
y los resultados del pais en lo relativo al fomento de la
sensibilizacién de los jovenes acerca de la PI, lo que
incluye compartir material educativo sobre el tema.
Con ese fin, con el apoyo de los Fondos Fiduciarios
OMPI-China, hemos realizado el presente libro sobre
Pl, adaptado a los jovenes.

El libro pretende abarcar un amplio espectro de
temas de Pl y esté dividido en cinco capitulos que
exponen los fundamentos de los temas siguientes:
Pl, patentes, derecho de autor, marcas y otras
formas de PIl. Su alcance procura ser lo méas
amplio posible. Adopta un formato de preguntas y
respuestas, con 128 preguntas y respuestas idea-
das para ayudar a los jovenes lectores a adquirir una
comprensién basica, aunque amplia, de la historia,
los tipos y las normas generales del sistema de PI.

Entre los miembros del grupo editorial y de redac-
cion de este libro figuran los siguientes: Huang
Hui, vicepresidente de Beijing Justra Intellectual
Property Center; Wang Ze, director de Beijing
Justra Intellectual Property Center; Yang Minfeng,
director del Departamento de Investigacién de
Beijing Justra Intellectual Property Center; Ma Li,
asistente del director de Beijing Justra Intellectual
Property Center; Lu Jiehua, asistente del director
del Departamento de Asuntos Juridicos de Beijing
Justra Intellectual Property Center. Asimismo,
la publicacion ha sido revisada por la Junta de
Publicaciones de la OMPI y por especialistas de la
OMPI en el tema, quienes formularon comentarios
y sugerencias utiles.
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1. ;Por queé necesitamos
un sistema de PI?

La historia de la humanidad es la historia de personas que utilizan su imaginacion
y su capacidad para innovar y crear para resolver problemas o expresar ideas
basadas en los conocimientos existentes. Piense en las innumerables invenciones
desarrolladas a lo largo de la historia, desde el sistema de escritura mesopotamico,
el abaco chino, el astrolabio sirio, el antiguo observatorio indio, la imprenta de
Gutenberg, hasta el motor de combustién interna, la penicilina, las hierbas y las
terapias que se emplean en el sur de Africa. Si las sumamos a los descubrimientos
de los ultimos cien afos (transistores, semiconductores, nanotecnologia, farmacos
de ADN recombinante, etc.), podemos llegar a la conclusion de que es laimaginacién
de personas creativas de todo el mundo lo que ha ayudado a alcanzar el nivel de
progreso tecnologico de hoy en dia.

La finalidad del sistema de propiedad intelectual (Pl) es proteger las realizaciones
intelectuales de la humanidad, no solo a nivel nacional, sino también mas alla de
las fronteras. Muchos productos creados gracias a la Pl, como las peliculas de
Hollywood, los vinos franceses y las maquinas herramientas de precision alemanas,
han traspasado sus fronteras nacionales y entrado en otros paises. Pero si la PI
inherente a estos productos no esté protegida en otros paises, pueden ser libremente
falsificados y plagiados, en grave detrimento de los titulares de los derechos. A
fin de resolver el problema de la proteccién internacional de los derechos de PI,
los paises suscriben tratados internacionales de Pl para alinear y armonizar en la
medida de lo posible sus regimenes de PI.

Como motor de la creatividad humana, la Pl cumple una funcién importante en el
progreso econémico y social, ya que agrega “el combustible del interés al fuego
del ingenio” (Abraham Lincoln).
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FUNDAMENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA ESTUDIANTES

2. ;QuéeslaPI?

En general se reconoce que la Pl es el término que
engloba las creaciones de la mente y la buena imagen
comercial, aplicadas a los negocios, que pueden ser
protegidas por la ley. La legislacion de cada pais difiere
en cuanto a lo que la Pl debe proteger exactamente,
segun el concepto que se tenga de los regimenes de Pl.
Ni el Convenio que establece la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) ni el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC) definen directamente la propiedad intelectual.
En cambio, en ellos se enumeran varias categorias de
derechos protegidos por la Pl y se afiaden definiciones
y disposiciones sobre el alcance de su proteccion.
Al examinar las disposiciones de diversos tratados
de propiedad intelectual, podemos observar que la
proteccién de la Pl comprende los siguientes dere-
chos y relaciones juridicas: 1) patentes, incluidas las
invenciones, los modelos de utilidad (véase la pregunta
28), los disefios industriales (por ejemplo, en China) y
las patentes de plantas (por ejemplo, en los Estados
Unidos); 2) el derecho de autor y los derechos conexos;
3) los signos distintivos utilizados en el comercio,
como las marcas, las indicaciones geogréficas, los
nombres comerciales y la presentacion distintiva; 4)
las obtenciones vegetales; 5) los esquemas de trazado
de circuitos integrados; 6) los secretos comerciales
o la informacion no divulgada; y 7) la represion de la
competencia desleal.

3. ¢En qué categorias se divide la
propiedad intelectual?

En términos generales, existen dos maneras de clasi-
ficar los derechos de propiedad intelectual. Una es
dividir la propiedad intelectual en derechos de autor
(véase la pregunta 54) y propiedad industrial, lo que
supone separar los derechos de autor de otras formas
de propiedad intelectual.

Esto plantea la pregunta: ;qué es la “propiedad indus-
trial”? Por una parte, si uno escribe un libro, pinta un
cuadro o compone musica para su propio disfrute, es
autor de una obra creativa, que se considerara habitual-
mente protegida por un derecho de autor o copyright.
Por otra parte, una creacién de la mente utilizada en la
industria y el comercio propiamente dichos, asi como
en las industrias agricolas y extractivas, puede nece-
sitar una forma diferente de proteccién, y entra dentro
de la categoria de derecho de propiedad industrial.
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La otra forma de clasificacién es dividir la propiedad
intelectual en creaciones de la mente y distintivos
comerciales, esto es, separar las marcas y las indica-
ciones geograficas (véase la pregunta 122) de otras
formas de PIl. Segun esta clasificacion, el valor de una
patente se deriva de la invencién del inventor y el valor
de un derecho de autor de la creacion literaria y artistica
del autor, mientras que el valor de una marca depende
de la buena imagen que esta genere, mas que de la
creatividad intrinseca de la propia marca. Por ejemplo,
la marca “Coca-Cola” vale miles de millones, pero su
valor se deriva principalmente de la buena imagen que
la empresa ha generado con el paso del tiempo en sus
operaciones comerciales, en lugar de basarse en el
disefio de la marca en si misma.

4.  ;Cuadles son las caracteristicas
de la PI?

En comparacién con los derechos de propiedad
tradicionales, los derechos de propiedad intelectual
son intangibles por naturaleza. Es mas, son exclusi-
vos, territoriales y tienen una limitacion temporal. Sin
embargo, esto solo es cierto en un sentido relativo y no
significa que todos los tipos de derechos de propiedad
intelectual tengan estas caracteristicas. Existen algunas
excepciones. Por ejemplo, mientras no se divulgue,
un secreto comercial puede perdurar eternamente en
teoria, sin limite de tiempo.

5. ¢En qué consiste la exclusividad
de la PI?

El propietario de la PI, o “titular del derecho” de Pl tiene
la exclusividad sobre la utilizacién del activo de PI. Sin
el permiso del titular del derecho o en ausencia de un
motivo licito, nadie esta autorizado a utilizar la Pl del
titular del derecho. En el caso de las patentes y de las
marcas, la exclusividad también implica que no pueden
coexistir dos 0 mas derechos idénticos.

Por ejemplo, si la Empresa A solicita una patente para
una solucién técnica y se le concede, no se podra
conceder proteccion de patente para la misma solucion
técnica a otras partes. Sin embargo, es importante
resaltar que la exclusividad se aplica a la invencién
protegida, y no al objeto de esta invencion. Asi pues,
un teléfono inteligente que incorpora una o varias
patentes pasara a ser propiedad del comprador una
vez vendido, pero el titular de los derechos podra
utilizar las patentes para evitar que terceros fabriquen
o comercialicen teléfonos inteligentes usando las
invenciones patentadas.



6. ;A quéllamamos principio
de territorialidad?

La territorialidad de la Pl significa que la Pl es valida solo
en el pais donde se conceden o reconocen los derechos.
Esto supone que, en principio, los derechos de Pl adqui-
ridos en virtud de la legislacién de un pais solo tienen
validez en el territorio de ese pais, pero no en otro lugar.

Las patentes y marcas comerciales de una empresa
que se hayan concedido en el pais A no gozan de
proteccion en el pais B, a menos que ambos paises
sean partes de un acuerdo bilateral o multilateral que
incluya la propiedad intelectual. Como regla general,
para que las patentes y marcas estén protegidas en
el pais B, la empresa debe solicitarlas y obtener que
se le conceda proteccion en el pais B. En cambio, no
se imponen restricciones geograficas a los derechos
de propiedad tradicionales: para los turistas que viajan
por todo el mundo, dondequiera que vayan, la ropa,
los teléfonos moviles, las cdmaras fotograficas y otros
bienes que llevan consigo estan protegidos por las
leyes del pais que estan visitando.

7. ¢Laproteccion de la PI esta
limitada en el tiempo?

La Pl estéa protegida por un periodo de tiempo limitado,
mas alla del cual pierde su proteccion y pasa a ser de
dominio publico. Cuando expira un derecho de PI, todo
el mundo puede utilizarlo sin restricciones por parte del
titular del derecho. Este no es el caso de los derechos
de propiedad tradicionales o materiales. En la medida
en que exista una propiedad tradicional, siempre estara
protegida por la ley. Una herencia familiar, si no se
deteriora o vende, siempre se puede transmitir a los
descendientes y gozar de proteccion legal.

8. ¢Lasinfracciones en materia
de PI siempre dan lugar a
responsabilidad penal?

No siempre. La infraccion también puede dar lugar
a responsabilidad civil o administrativa. En términos
generales, los procedimientos penales se aplican
Unicamente para penalizar la falsificacion de marcas
a escala comercial y la pirateria de derechos de autor.
Las sanciones por responsabilidad penal son las
mas severas y se deben imponer con gran cautela. A
menudo el derecho penal no contempla la infraccion
en materia de patentes porque el progreso tecnolégico
es muy grande y también lo es la probabilidad de que
se produzca una infraccion involuntaria.
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En cuanto a otros derechos de Pl, como los derechos
sobre obtenciones vegetales y los derechos exclusivos
sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados,
no existe una obligacion internacional de proteger los
derechos mediante procedimientos penales. Ahora
bien, la infraccién de estos dos tipos de Pl puede ser
constitutiva de otros delitos, y las sanciones penales
no seran impuestas por motivos de proteccion de la Pl.

9. ;Quérecursos existen para
obtener reparacion en caso de
infraccion de la PI?

Aligual que en el caso de los titulares de derechos de
propiedad tradicionales, los titulares de derechos de
Pl deben recurrir a litigios civiles, arbitraje o media-
cion cuando se infringen sus derechos. Los recursos
judiciales incluyen, por ejemplo, medidas cautelares,
6rdenes de cese de la infraccién y la concesién de
indemnizaciones por dafios y perjuicios. Antes de
que el titular de los derechos inicie un juicio formal, el
tribunal tiene la facultad de tomar las medidas tempo-
rales apropiadas. Por ejemplo, el tribunal puede dictar
medidas cautelares si, a su juicio, la infraccion puede
causar un dafo irreparable al titular de los derechos,
u ordenar la conservacion de las pruebas si considera
que estas corren el riesgo de ser destruidas. Ademas,
los dafios y perjuicios por la infraccion pueden abarcar
los gastos razonables en que haya incurrido el titular de
los derechos, como los honorarios de los abogados.

En un contexto de comercio internacional, es probable
que un producto vinculado a Pl se fabrique en un pais y
se exporte a otro. Por lo tanto, otro medio importante de
proteccién de la propiedad intelectual son las medidas
en frontera. El Acuerdo sobre los ADPIC establece,
por ejemplo, que cuando el titular de un derecho que
tenga motivos validos para sospechar que se prepare
la importacién de mercancias de marcas falsificadas
o de mercancias pirata, podra presentar una demanda
a las autoridades competentes, administrativas o judi-
ciales, con objeto de que las autoridades de aduanas
suspendan el despacho de esas mercancias para
libre circulacién. En China, el titular de un derecho de
Pl puede presentar una demanda ante la autoridad
administrativa para que esta investigue una supuesta
infraccidn, ademas de presentar una demanda ante un
tribunal. Este enfoque de la proteccién administrativa y
judicial paralela se conoce como “sistema de dos vias”.
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10. ;Como coordinala comunidad
internacional la proteccion de

la PI?

La OMPI es responsable a nivel internacional de coor-
dinar los regimenes de Pl de los diferentes paises
y de promover la elaboracién de unas normas y un
ordenamiento juridicos internacionales en el campo
de la proteccion de la Pl. La Organizacién Mundial
del Comercio (OMC) administra el Acuerdo sobre los
ADPIC de 1994, relativo a los aspectos de los derechos
de PI relacionados con el comercio. La proteccion
internacional de la Pl ha evolucionado a lo largo de
tres eras principales:

1) La era de la Uni6n de Paris y de la Unién de Berna.
Tras la entrada en vigor en la década de 1880 del
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial (Convenio de Paris) y del Convenio de Berna
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para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas
(Convenio de Berna), los Estados partes en ambos
convenios formaron la Unién de Paris y la Unién de
Berna para administrar los dos convenios. Los Estados
partes de esos dos tratados de Pl fundacionales han
suscrito una serie de convenios de propiedad industrial
basados en el Convenio de Paris. La Organizacién de
las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) también contribuyé activamente a
promover la proteccion internacional de los derechos
de autor.

2) La era de la OMPI. En 1967, las partes contratantes
del Convenio de Paris y del Convenio de Berna firmaron
el Convenio que establece la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual. Esto condujo a la creacion de
la OMPI en 1970, con sede en Ginebra (Suiza). En 1974,
la OMPI se convirtié en uno de los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas. Desde entonces,



se han firmado méas de 20 tratados internacionales
bajo los auspicios de la OMPI, lo que ha llevado a
un mayor numero de paises a adherirse al Convenio
de Paris y al Convenio de Berna, y ha contribuido de
manera significativa a la proteccién internacional de la
propiedad intelectual.

3) La era de la OMC. La OMC se cre6 durante las
negociaciones de la Ronda Uruguay en 1994. Iniciadas
por los paises signatarios del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), las nego-
ciaciones culminaron con la firma de un conjunto de
acuerdos, entre ellos el Acuerdo sobre los ADPIC,
administrado por la OMC. El Acuerdo sobre los ADPIC
ha tenido un profundo impacto en la proteccion
internacional de la PIl, ya que los miembros de la
OMC deben acatar el Acuerdo sobre los ADPIC, que
prevé un mecanismo eficaz de supervisién y solucién
de controversias.

11. ;Como se administrala Pl en

todo el mundo?

A nivel mundial, la Pl se administra en torno a unos
tres modelos:

1) El modelo “cuatro en uno”, en virtud del cual las
patentes, los disefios industriales, las marcas y los
derechos de autor son administrados por un solo
6rgano administrativo. De los 192 miembros de la OMPI,
alrededor del 40%, entre los cuales se encuentran el
Canada, Rusiay el Reino Unido, utiliza este modelo. En
el Reino Unido, por ejemplo, la Oficina de Propiedad
Intelectual se encarga de la aceptacion y del registro
de patentes, marcas y disefios industriales y protege
los derechos de autor en todo el pais.

2) El modelo “tres en uno”, que consiste en que las
patentes, los disefios industriales y las marcas son
administrados por un solo organismo, mientras que los
derechos de autor se gestionan por separado.

Casi la mitad de los miembros de la OMPI, entre ellos
Francia, Alemania, el Japon, y los Estados Unidos de
Ameérica, han adoptado este modelo. En los Estados
Unidos de América, por ejemplo, los asuntos rela-
tivos a patentes, disefos industriales y marcas son
administrados por la Oficina de Patentes y Marcas del
Departamento de Comercio (USPTO), mientras que el
derecho de autor esta a cargo de la Oficina de Derecho
de Autor de la Biblioteca del Congreso.

3) El modelo de administracion separada, que trata las
patentes, las marcas y los derechos de autor através de
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diferentes organismos. Un pequefio numero de paises,
como Egipto, Grecia, Pakistan y la Arabia Saudita, han
adoptado este enfoque.

En China, antes de 2018, las patentes, las marcas y
los derechos de autor eran administrados respectiva-
mente por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual;
la Oficina de Marcas de la Administracion Estatal
de Industria y Comercio; y la Administracion Estatal
de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Television
(la Administracién Nacional de Derechos de Autor).
En marzo de 2018, la Oficina Estatal de Propiedad
Intelectual de China se reorganiz6 para incorporar
patentes y marcas comerciales, mientras que el
derecho de autor sigue siendo responsabilidad de la
Administracion Nacional de Derecho de Autor.

12. ;Qué tratados internacionales
protegen de manera integral los

derechos de P1?

El Convenio de Paris de 1883 se aplica a la propiedad
industrial en su acepcion mas amplia, con inclusién
de las patentes, los modelos de utilidad, los disefios
industriales, las marcas de fabrica o de comercio,
las marcas de servicio, los nombres comerciales, las
indicaciones geograficas y las denominaciones de
origen, asi como la represién de la competencia desleal.
El Convenio de Paris no protege los derechos de autor,
las obtenciones vegetales ni los derechos exclusivos
de los esquemas de trazado de circuitos integrados.

El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 protege un amplio
espectro de derechos de PI, incluidos los derechos de
autor y derechos conexos, las marcas, las indicaciones
geogréficas, los disefios industriales, las patentes,
los esquemas de trazado de circuitos integrados y la
informacion no divulgada.

13. ;Qué convenios internacionales
protegen los derechos

de patente?

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT) se firmé en 1970 para racionalizar las formali-
dades y procedimientos de las solicitudes internacio-
nales de patente, y para facilitar, entre otras cosas, el
proceso de obtencién de la proteccion por patente en
varios paises.

Adoptado en 1925, el Arreglo de La Haya relativo
al Registro Internacional de Dibujos y Modelos

Industriales (Arreglo de La Haya) tiene por objeto
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facilitar la presentacion de solicitudes para obtener
proteccion para los dibujos y modelos industriales en
varios paises.

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion
Internacional de Patentes (el Arreglo de Estrasburgo)
se firmé en 1971 con el fin de unificar la clasificacion
internacional de patentes.

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depdsito de Microorganismos a los
fines del Procedimiento en Materia de Patentes (el
Tratado de Budapest), adoptado en 1977, trata de la
conservacion de las muestras microbiolégicas objeto
de solicitudes de patente.

14. ;Qué convenios internacionales
protegen los derechos de autory

derechos conexos?

El Convenio de Berna de 1886 protege los derechos de
los autores de obras literarias, artisticas y cientificas.
El Convenio de Berna ha sido revisado a lo largo de
los afos, y la mayoria de los Estados miembros de la
OMPI pertenecen ahora al Acta de 1971.

La Convencion de Roma sobre la Proteccion de los
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores
de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion
(la Convencién de Roma) fue adoptada en 1961 para
proteger los derechos de los artistas intérpretes
o ejecutantes, los productores de fonogramas (es
decir, las grabaciones sonoras) y los organismos
de radiodifusion.

El Convenio para la proteccion de los productores de
fonogramas contra la reproduccion no autorizada de
sus fonogramas (Convenio Fonogramas o Convenio
sobre grabaciones), adoptado en 1971, protege los
derechos de los productores de fonogramas.

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT),
adoptado en 1996, actualiza la proteccion de los
derechos de los autores de obras literarias, artisticas y
cientificas en la era digital, especialmente los derechos
de difusién publica a través de Internet.

El Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion
y Fonogramas (WPPT), adoptado en 1996, actualiza la
proteccién de los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes y de los productores de fonogramas en la
era digital, especialmente el derecho de comunicacion
al publico a través de Internet.

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y
Ejecuciones Audiovisuales (el Tratado de Beijing),
adoptado en Beijing, China, en junio de 2012 (aun no ha
entrado en vigor), tiene por objeto actualizar y ampliar
la proteccion de los derechos de los artistas intérpretes
o ejecutantes de obras audiovisuales en la era digital.

El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las
obras publicadas a las personas ciegas, con discapa-
cidad visual o con otras dificultades para acceder al
texto impreso (Tratado de Marrakech) tiene por objeto
fomentar la adopcién y armonizacion de las limitaciones
y excepciones para permitir la creacion y la transfe-
rencia transfronteriza de obras en formatos accesibles
a las personas ciegas, con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder al texto impreso.

15. ;Qué convenios internacionales
protegen los derechos

de marca?

En el Convenio de Paris se prevé una gran cantidad
de disposiciones para la proteccion de los derechos
de marca.

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas (Arreglo de Madrid), adoptado en 1891,
trata la cuestion del registro internacional de marcas.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
(Arreglo de Niza), adoptado en 1957, tiene por objeto
armonizar la clasificacion de los productos y servicios
para el registro de las marcas.

El Acuerdo de Viena por el que se establece una
Clasificacion Internacional de los elementos figurativos
de las marcas (el Acuerdo de Viena), adoptado en 1973,
unifica la clasificacion internacional de los elementos
figurativos de las marcas.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas, firmado en
1994, tiene por objeto simplificar y coordinar los siste-
mas nacionales de registro de marcas.

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas,
firmado en 2006, posee un alcance mas amplio que el
del Tratado sobre el Derecho de Marcas y amplia los
tipos de marcas registrables y los procedimientos de
registro, gracias a los nuevos avances de la tecnologia
de la informacion y de las comunicaciones.



16. ;Qué convenios internacionales

protegen otros derechos de PI?

El Convenio Internacional para la Proteccién de las
Obtenciones Vegetales, adoptado en 1961, protege los
derechos sobre las obtenciones vegetales.

El Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de
los Circuitos Integrados, aprobado en 1989, protege los
derechos exclusivos sobre los esquemas de trazado
de los circuitos integrados.

17. ;Cuadles son los principios
basicos de la proteccion

internacional de la PI?

Desde el decenio de 1880 se ha ido forjando gradual-
mente un sistema internacional de proteccién de la
propiedad intelectual. En esencia, la Pl esta protegida
internacionalmente sobre la base de los principios del
trato nacional, del trato de la nacion mas favorecida,
de la independencia de la proteccién, de las normas
minimas de proteccién, de la prioridad, de la transpa-
rencia y del interés publico.

18. ;En qué consiste el principio del
‘trato nacional”?

En su calidad de principio mas basico de la proteccion
internacional de la P, el trato nacional establece que un
pais debe conceder a los nacionales de un pais extran-
jero la misma proteccion que a sus propios nacionales.
En este caso, el término “pais extranjero” no se refiere
a cualquier pais extranjero, sino a los miembros de
un tratado internacional de PI, como el Convenio de
Paris. Ademas, de conformidad con el Convenio de
Paris y otros tratados internacionales de P, incluso
en el caso de que un extranjero no sea nacional de
un pais miembro del Convenio de Paris, puede gozar
de trato nacional si tiene algun tipo de relacién con un
pais miembro; por ejemplo, si tiene una residencia o un
negocio real y valido en el territorio del pais miembro.

El principio del trato nacional otorga a los extranjeros el
mismo trato que a los nacionales en algunas cuestiones
sustantivas importantes, pero no en todos los aspectos.
Los extranjeros se distinguen de los nacionales en algu-
nas cuestiones de procedimiento. En lo que respecta a
la tramitacion de patentes, por ejemplo, un extranjero
que no tenga una residencia fija o un establecimiento
comercial en el pais en el que se presenta la solicitud
debe solicitarla a través de una agencia de patentes,
mientras que a los nacionales no se les exige que lo
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hagan. Esta distincion procedimental se hace para
tener en cuenta la dificultad que supone la presentacion
de los documentos y el desconocimiento general que
tienen los extranjeros de las leyes del pais.

19. ;En qué consiste el principio de
‘nacion mas favorecida (NMF)”?

El trato de NMF es un principio Unico plasmado en el
Acuerdo sobre los ADPIC y representa un principio
tradicional que tiene su origen en el GATT y que no
se encuentra en ningun otro convenio de PI. Este
principio se ha aplicado ampliamente, dado que un
pais que desee adherirse a la OMC debe firmar el
Acuerdo sobre los ADPIC, uno de los tres pilares
de la OMC. El trato de NMF significa que, en lo que
respecta a la proteccién de la PI, toda ventaja, favor,
privilegio o inmunidad concedida por un miembro a
los nacionales de cualquier otro pais se concedera
inmediata e incondicionalmente a los nacionales de
todos los demas Estados miembros.

El concepto de trato de NMF puede confundirse facil-
mente con el de trato nacional. El principio de trato
nacional exige que los extranjeros gocen del mismo
trato que los nacionales de un pais, eliminando las
diferencias de trato entre los extranjeros y los nacio-
nales del pais. En cambio, con arreglo a la norma de
NMF, los nacionales de diferentes paises extranjeros
deben recibir un trato igualitario. Por ejemplo, lo que
se concede a los nacionales estadounidenses en un
pais también deberia darse a los nacionales alemanesy
japoneses que hacen negocios en ese pais, sin perjuicio
de los nacionales de cualquier pais miembro. Con el
principio NMF se pretende eliminar las diferencias de
trato entre los extranjeros.

20. ;Qué significa el principio
de “independencia de
la proteccion”?

Significa que la adquisicién y la proteccién de derechos
de Pl en un pais estan sujetas a las leyes de ese pais
solamente, y no a las influencias de otros paises
miembros. En la tramitacién de patentes o marcas
comerciales, por ejemplo, el hecho de que una patente
se conceda en los EE.UU. no garantiza que se conceda
en China, y viceversa. Del mismo modo, si una patente
es invalidada en China, esto no significa que la patente
serd invalidada también en los Estados Unidos.

El principio de la proteccién independiente es una mani-
festacién de la soberania nacional. Un pais miembro
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puede determinar de forma independiente si concede
o no un derecho de PI, asi como el alcance de su
proteccion, atendiendo a sus condiciones y a sus
intereses nacionales.

21. ;Qué es el principio de “normas

minimas de proteccion”?

Por este principio se entiende que las normas de
proteccion de la Pl prescritas por un tratado interna-
cional deben servir de base para los paises miembros,
quienes pueden aumentar voluntariamente el grado de
proteccién o ampliar su alcance. El tratado internacional
sélo establece una “obligacién minima”. Si un pais
miembro decide imponerse obligaciones mayores,
se considera una cortesia, pero dichas obligaciones
deben ser voluntarias y no se pueden imponer al
pais miembro.

Los niveles de proteccion de la Pl en un determinado
pais estan estrechamente vinculados a su desarrollo
econdémico. No es realista exigir que un pais en vias
de desarrollo establezca normas de proteccioén de la
propiedad intelectual tan estrictas como las de los
paises desarrollados. En este caso seria conveniente
dar pruebas de una mayor flexibilidad en materia de PI.
Para alcanzar un tratado internacional es necesario
que todas las partes se pongan de acuerdo sobre las
normas minimas aceptables mediante negociaciones.
No habria tratados internacionales sin compromisos
ni concesiones.

22. ;En qué consiste el principio

de “prioridad”?

El principio de prioridad da origen a un importante
sistema de solicitud y concesion de patentes y marcas.
La regla de “primer solicitante” se utiliza en muchos
paises. Un solicitante que desee obtener un derecho
de PI en diferentes paises dentro de los plazos esta-
blecidos debe presentar una solicitud a los organismos
pertinentes de esos paises tan pronto como sea posi-
ble. Sin embargo, preparar y traducir los documentos
de solicitud, asi como encontrar los fondos para las
tasas de solicitud, lleva tiempo. Por esta razén, al
solicitante le puede resultar dificil presentar su solicitud
en todos los paises al mismo tiempo. Si el solicitante
no presenta la solicitud simultaneamente, otra parte
podra presentar la misma solicitud de forma preventiva.
Para solventar este problema, en el Convenio de Paris
se establece un sistema de prioridad en virtud del
cual los solicitantes de patentes para invenciones,
modelos de utilidad, disefios industriales o marcas
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presentados en un Estado Contratante gozan de
prioridad cuando presentan las mismas solicitudes en
otros de esos Estados dentro del plazo previsto. Dicho
de otro modo, la fecha de la primera presentacion en
un Estado Contratante sera considerada como la fecha
de prioridad de cualquier solicitud presentada poste-
riormente en otros Estados Contratantes, y se utilizara
como fecha inicial para las busquedas sobre el estado
de la técnica y para la concesion de los derechos, sin
que se vea afectada por el hecho de que otra parte
haya presentado la misma solicitud en el plazo antes
mencionado. Por ejemplo, si un solicitante presenta una
solicitud de patente en un pais el 5 de enero de 2018 y
presenta la misma solicitud en otro pais miembro el 7
de mayo de 2018, el 5 de enero de 2018 sera la fecha
de prioridad para la presentacién posterior.

Los plazos de prioridad dependen del tipo de PI: 12
meses para las invenciones y los modelos de utilidad,
y 6 meses para los disefios industriales y las marcas.

23. ;Qué es el “principio

de transparencia™?

Como fundamento del Acuerdo sobre los ADPIC, el
principio de transparencia tiene por objeto garantizar
la estabilidad y previsibilidad del entorno comercial.
En virtud de esta regla de transparencia, todos los
paises miembros deben mejorar la transparencia en
su administracion de comercio exterior. Se deben dar a
conocer las leyes y reglamentos, acuerdos comerciales,
sentencias judiciales y decisiones administrativas de
aplicacion universal, a menos que dicha divulgacion
vaya en detrimento de la aplicacion de la ley, el interés
publico o los intereses comerciales legitimos de las
partes interesadas.

24. ;En qué consiste el Principio

de “interés publico™?

Segun el principio del “interés publico”, la proteccién
y el ejercicio de los derechos de Pl han de conciliarse
con el interés publico, y se ha de mantener un equilibrio
entre los intereses de los titulares de los derechos y los
del publico en general. En los convenios de propiedad
intelectual, la proteccion del interés publico a menudo
se logra mediante un sistema que proporciona flexibi-
lidad en la aplicacién de los derechos de PI, como la
concesion de licencias obligatorias de patentes y las
limitaciones y excepciones al derecho de autor.

En su Preambulo, el Acuerdo sobre los ADPIC reco-
noce “los objetivos fundamentales de politica general



publica de los sistemas nacionales de proteccion de
los derechos de propiedad intelectual, con inclusion
de los objetivos en materia de desarrollo y tecnologia”,
y reconoce “asimismo las necesidades especiales de
los paises menos adelantados Miembros por lo que
se refiere a la aplicacién, a nivel nacional, de las leyes
y reglamentos con la maxima flexibilidad requerida
para que esos paises estén en condiciones de crear
una base tecnolégica sélida y viable”. El articulo 7
tablece que “la proteccién y la observancia de los
hos de propiedad intelectual deberan contribuir
ocion de la innovacion tecnoloégica y a la
ia y difusién de la tecnologia, en beneficio
s productores y de los usuarios de
olégicos y de modo que favorez-
y econdémico y el equilibrio de
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25. ;Qué es una invencion?

En la mayoria de paises econdmicamente desarrollados, como Alemania, Franciay
el Japon, la proteccion que otorga el Derecho de patentes se limita a las invenciones.
En el Convenio de Paris las patentes se encuentran al mismo nivel que los modelos
de utilidad y los dibujos 0 modelos (disefios) industriales; la palabra “patentes” se
refiere Unicamente a las patentes de invencion.

Una patente de invencion tiene por objeto proteger la soluciéon técnica que ofrece
la invencion en cuestiéon. Una solucion técnica es una idea que pretende resolver,
mediante la aplicacion de leyes naturales, un problema técnico especifico con el
que se encuentran las personas en el trabajo o en la vida corriente. En resumen, una
invencion es una solucion que permite generar ciertos efectos a través de las leyes
y las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, si se deposita un objeto en el agua, esta
ejercera una fuerza de flotacion igual al peso del agua desplazada por el objeto.
Este fendmeno constituye una ley de la naturaleza, por lo que no es susceptible de
proteccion mediante patente. En cambio, el disefio de un barco basado en esta ley
natural es una solucién técnica que si es susceptible de proteccion.

En general, una invencién consiste en una serie de caracteristicas técnicas, incluidas
las relaciones que se dan entre estas. Por ejemplo, para fabricar una espada hay
que seguir una serie de pasos. En primer lugar, es preciso separar el mineral de
hierro de la escoria, fundirlo en lingotes de acero y prensar los lingotes para obtener
una palanquilla. Luego hay que forjar la palanquilla hasta convertirla en una barra
de acero, y elaborar a partir de esta una espada basta. Posteriormente esta debe
afilarse para obtener la hoja. Por ultimo, se graba un motivo en la hoja, se pule y
se monta en una empufiadura para producir una espada acabada. Cada uno de
estos pasos es en si mismo una caracteristica técnica, al igual que el orden en el
que deben realizarse, que no puede alterarse a voluntad.
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26. ;Qué son los derechos
de patente?

Hablando en términos generales, las patentes se
otorgan para proteger las invenciones. Las diferentes
condiciones que imperan en cada pais hacen que
los objetos sobre los que se aplican las normas para
la proteccion de las patentes y otras disposiciones
conexas no sean idénticos en todo el mundo. De
acuerdo con la Ley de Patentes de China, por ejemplo,
los descubrimientos cientificos, las reglas y los méto-
dos para el ejercicio de actividades intelectuales, los
métodos para el diagnéstico y el tratamiento de enfer-
medades, las variedades vegetales o animales, y las
sustancias resultantes de una transformacion nuclear
no son susceptibles de proteccién mediante patente.
En el Japdn, en cambio, las nuevas variedades vege-
tales o animales, asi como las sustancias resultantes
de una transformacién nuclear, si pueden protegerse
mediante patente. En los Estados Unidos de América,
las sustancias resultantes de una transformacion
nuclear no son susceptibles de proteccion mediante
patente, pero si las nuevas variedades vegetales.

El sistema de patentes de China incluye patentes de
invencion, de modelo de utilidad y de disefio industrial.
Las patentes de invencién y de modelo de utilidad
protegen las soluciones técnicas, mientras que las de
disefio industrial protegen las formas, configuraciones y
otros atributos distintivos de los productos industriales.

27. ;Son patentables las invenciones
en todos los sectores?

El hecho de que el sistema de patentes tenga por objeto
proteger las invenciones no significa que todas las
invenciones sean susceptibles de protecciéon mediante
patente. Cualquier pais del mundo puede establecer
una lista de objetos o materias que, por razones de
operatividad, orden publico o politica industrial, se
encuentran excluidos de la patentabilidad.

Debe tenerse en cuenta que los distintos paises no
siempre entienden del mismo modo lo que constituye
el interés publico, y que lo que entra dentro de esa
categoria puede variar también a lo largo del tiempo
en un mismo pais. Por ejemplo, los dispositivos que se
utilizan para el juego son susceptibles de proteccion
mediante patente en Francia, pero no en China o en
el Japon.

La concesién de una patente no siempre significa que
el producto protegido por ella pueda salir libremente
al mercado. El hecho de que un nuevo modelo de



avidon de combate, tanque o pieza de artilleria sea
susceptible de proteccion mediante patente no significa
que pueda salir al mercado. De modo parecido, por
mas que un medicamento esté protegido mediante
patente, debe recibir la aprobacién pertinente para su
comercializacién antes de que pueda utilizarse para
tratar enfermedades.

28. ;Qué es un modelo de utilidad?
Los modelos de utilidad no son tan conocidos como
las patentes y no estan contemplados en el Acuerdo
sobre los ADPIC, aunque si en el Convenio de Paris.
Aun siendo incompletas, las estadisticas indican que
unos 57 paises disponen de un sistema de modelos de
utilidad, entre ellos Alemania, China, Francia, el Japén
y la Republica de Corea. De estos paises, Alemania, el
Japoény la Republica de Corea han optado por proteger
los modelos de utilidad a través de una legislacion
especifica, mientras que China los define como un tipo
de patente en su Ley sobre Patentes.

Los modelos de utilidad tienen por objeto proteger
pequefas creaciones que sirven para alcanzar deter-
minadas finalidades practicas, pero que no son lo
bastante innovadoras como para merecer el nivel
de proteccion que reciben las invenciones. Tanto los
modelos de utilidad como las patentes de invencién
protegen las soluciones técnicas, si bien las patentes
pueden otorgarse tanto a productos como a métodos
para fabricarlos, mientras que en algunos paises los
modelos de utilidad solo se otorgan a productos.

Imaginemos que ninguna taza del mundo tuviera asa
y que como consecuencia a veces fuera incomodo
beber. Supongamos ahora que alguien inventara una
taza con asa. Eso seria sin duda una innovacion. No
obstante, es muy probable que no se considerara lo
bastante innovadora como para calificarla de invencion.
En un caso como este, se podria recurrir a la proteccién
de un modelo de utilidad.

29. ;Qué es un dibujo o modelo

disefo) industrial?

Los dibujos 0 modelos industriales, a menudo llamados
simplemente “disefios”, se encuentran protegidos en
todo el mundo por distintos medios juridicos. Los
dibujos o modelos industriales son derechos de Pl que
protegen la apariencia externa de un producto; en otras
palabras, protegen su forma antes que su funcion, ya
que la proteccién de esta ultima corresponde a las
patentes o los modelos de utilidad. Un dibujo o modelo
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industrial puede consistir en la forma, la configuracion
o el color de un producto; puede referirse a un solo
elemento, o a una combinacioén de dos o tres elemen-
tos. Algunos paises, como el Japén, han dedicado una
legislacién especifica a la proteccion de los dibujos o
modelos industriales; otros paises, como China, los
tratan como soluciones patentables; en otros paises,
los dibujos 0 modelos industriales pueden protegerse
en virtud del derecho de autor, siempre que cumplan
determinados requisitos. Incluso en los paises donde
los dibujos 0 modelos industriales se protegen median-
te patente, existen distintas vias y practicas en relacién
con ellos. Por ejemplo, China agrupa la proteccion de
las invenciones, los modelos de utilidad y los disefios
industriales en una misma Ley de Patentes, mientras
que ltalia y el Uruguay regulan la proteccién de los
modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales
a través de un mismo instrumento legislativo, y tratan
las invenciones por separado.

Cuando se trata del aspecto de un producto, hay que
acudir a los dibujos o modelos industriales. Es posible
que determinadas obras que pertenecen al ambito del
arte, la caligrafia o la fotografia no sean susceptibles
de proteccién como dibujos o0 modelos industriales,
pero en algunos casos se encuentran protegidas por
el derecho de autor.

30. ;Son las patentes la iinica forma

de proteccion de las invenciones?

Quien sea titular de una creacién técnica puede
protegerla o bien a través del sistema de los secre-
tos comerciales (informacion no divulgada), o bien
a través del sistema de las patentes. En virtud del
Derecho de patentes, para obtener la proteccién que
estas confieren es preciso divulgar las creaciones
correspondientes, lo que supone una contribucion ala
sociedad; asimismo, la invencion pasa a formar parte
del dominio publico cuando expira la patente. Quienes
poseen un secreto comercial, en cambio, mantienen
la confidencialidad de sus soluciones técnicas y por
lo tanto reciben una proteccién mas débil que la que
otorga la titularidad de una patente.

31. ;Cuanto durala proteccion

mediante patente?

El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que la duracion
de la proteccién no puede ser inferior a 20 afos en el
caso de una patente, y de 10 afios en el caso de un
dibujo o modelo industrial. El Acuerdo sobre los ADPIC
se refiere Unicamente a las patentes de invencion.
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El plazo de proteccién se cuenta desde la fecha de
presentacion de la solicitud, no desde la fecha de
concesioén de la patente.

La tramitacion de una patente (el procedimiento de
examen y concesion de la misma) requiere tiempo, a
veces incluso varios anos. Naturalmente, en la medida
en que el plazo se cuenta desde la fecha de solicitud,
la duracién de la protecciéon quedara notablemente
reducida si el procedimiento de tramitacién lleva mucho
tiempo. Por ejemplo, si pasan ocho afios antes de que
se conceda finalmente una patente de invencion, la
duracion efectiva de la proteccion sera de 12 afos.

En la practica, muchas patentes quedan sin efecto
antes de su fecha oficial de expiracion. La razén es
que para mantener una patente hay que pagar una tasa
anual, y esta aumenta muchas veces con los afios. En
China, por ejemplo, la tasa anual para una invencion
es de 900 yuanes entre el primer y el tercer afio; 1.200
yuanes entre el cuarto y el sexto; 2.000 yuanes entre
el séptimo y el noveno; 4.000 yuanes entre el 10.° y el
12.%;6.000 yuanes entre el 13.°y el 15.°; y 8.000 yuanes
entre el 16.°y el 20.°. Como puede verse, la tasa anual
actia como un instrumento financiero de presién para
que se abandonen las patentes de escaso valor.

Por supuesto, ademas de abandonar la patente por no
pagar la tasa anual correspondiente, su titular también
puede optar por renunciar a la proteccién. En ese caso,
la patente deja de tener efecto antes de que expire.

32. ;Coémo se determinala

titularidad de una patente?

En la medida en que el sistema de patentes se cred para
proteger las invenciones, quienes hayan realizado una
invencién deben tener derecho a solicitar una patente
y a ostentar su titularidad. Si dos personas trabajan
juntas para realizar una invencién, deben solicitar
conjuntamente la patente y convertirse en titulares
de la misma. Por supuesto, eso solo pueden hacerlo
quienes hayan realizado una contribucién sustancial
a la invencién. Las personas que se hayan limitado a
copiar dibujos, pedir comida a domicilio o servir cafés
para quien realiza la invencién no pueden ser titulares
de la patente.

Es preciso insistir en que el sistema de patentes debe
respetar los acuerdos entre las partes. Se trata de uno
de los principios fundamentales por los que se rigen las
actividades civiles. Si alguna de las personas que han
colaborado en la creacién de una invencion decide, por
cualquier razdn, que no quiere solicitar una patente, las
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demas personas que hayan colaborado pueden hacerlo
si asi lo desean. Pero si alguna de estas personas no
solo se niega a obtener ella misma una patente, sino
que se opone enérgicamente a que se presente una
solicitud porque desea mantener la invencidon como
secreto comercial, las demas no pueden solicitar una
patente. La razén es que para solicitar una patente
es preciso divulgar la invencion, lo cual afecta a los
intereses de quien se opone.

33. ¢Como se establece la titularidad

de una invencion encargada?

Si una parte patrocina una invencion realizada por otra
parte, la titularidad de la invencién se determinara en
primer lugar en funcién del acuerdo al que hayan llega-
do ambas partes, de existir tal acuerdo. Normalmente
la parte patrocinadora estara en una posicién de fuerza,
por lo que es posible que el acuerdo establezca que
la titularidad de la invencion le correspondera a ella.
Si el acuerdo no dispone nada sobre esta cuestion,
la practica internacional dicta que la invencion sera
propiedad de quien la haya patrocinado. No obstante,
en algunos paises, como China, a falta de acuerdo la
invencién pertenece a quien haya realizado el invento, a
pesar de lo cual este pais reconoce, al igual que otros,
la prioridad del acuerdo al que lleguen ambas partes,
como muestra de respeto hacia la voluntad de estas.

34. ;Como se establece la titularidad

de las invenciones de empleados?

En los tiempos de Thomas Edison, la mayoria de
invenciones eran obra de particulares que utilizaban
sus propios fondos, tecnologia y equipo. Mas moder-
namente, sin embargo, el avance de la ciencia y la
tecnologia, asi como el rapido desarrollo econémico y
social, hacen que una invencion requiera muchas veces
la inversiéon de grandes cantidades de recursos fisicos
y técnicos, asi como la colaboracion de numerosas
personas. La mayoria de proyectos de innovacion
se basan en el patrocinio de empresas, centros de
investigacion, universidades y gobiernos, y el trabajo
efectivo corre a cargo de personal contratado. En estos
casos, es fundamental establecer a quién pertenecen
las invenciones resultantes.

En algunos paises, la legislacién sobre patentes otorga
directamente a la parte empleadora los derechos sobre
las invenciones efectuadas por sus empleados. En
otros paises, la legislacion sobre esta materia otorga
derechos de patente a la parte empleada, pero prevé
que dichos derechos sean susceptibles de cesidn, es



decir, que se puedan transferir a otra persona mediante
acuerdo o contrato. De hecho, a pesar de las diferen-
cias que puedan existir entre paises a nivel legislativo,
el efecto es esencialmente el mismo: los resultados de
la innovacién técnica se atribuyen en dltimo término
a la parte empleadora. Para equilibrar los intereses
entre ambas partes, la parte empleadora debe dar una
retribucion o compensacion razonable a las personas
que hayan realizado la invencién una vez adquiridos
los derechos de patente, y estas tienen derecho a ser
reconocidas en los documentos de patente como las
inventoras, aunque no sean titulares de los derechos
sobre la invencion en si.

35. :En qué consiste el requisito
de la novedad en el caso de

las patentes?

En la medida en que la finalidad del sistema de patentes
es proteger la innovacion, para obtener una patente
€es preciso crear algo que no existiera previamente en
ningun lugar del mundo. El requisito de la novedad
no se cumple cuando una solucién técnica ya se ha
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publicado en un libro o articulo, cuando ha salido al
mercado un producto obtenido a través de la solucion
técnica en cuestion, o cuando la solucion técnica es
conocida por el publico de cualquier otro modo. Por
otro lado, teniendo en cuenta que una patente solo es
valida en una zona predeterminada, la expresion “algo
que no existiera previamente” puede interpretarse de
dos modos distintos. En un primer sentido, se refiere
a algo que no existiera en un determinado pais, y
por lo tanto se trata de una novedad relativa. En otro
sentido, significa que es nuevo en todo el mundo, y
por lo tanto se trata de una novedad absoluta. Hoy
en dia, la mayoria de paises adoptan un criterio de
novedad absoluta.

Durante la tramitaciéon de una patente, resulta poco
realista exigir a quien presenta la solicitud que demues-
tre que su invencion es algo que no existia previamente
en ningun lugar del mundo. En la practica, una vez
superado el tramite de la aceptacién de la solicitud,
un examinador de la oficina de patentes lleva a cabo
una serie de busquedas en materia de patentes para
determinar si la solicitud cumple con el requisito de
la novedad.
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36. ;En qué consiste el requisito del
caracter inventivo en el caso de

las patentes?

En sus inicios, el sistema de patentes solo establecia
la novedad como condicion para patentar una idea.
Mas tarde se lleg6 a la conclusién de que la novedad
por si sola no es suficiente. Por mas que una invencién
sea nueva, resulta inadecuado patentarla si contiene
escasas mejoras 0 “méritos técnicos”. Para resolver
este problema, se ha introducido el requisito ulterior
del caracter inventivo, o la no evidencia, para juzgar el
“mérito técnico” de una invencién.

Para evaluar si una solicitud de patente cumple con el
requisito del caracter inventivo, a veces llamado “acti-
vidad inventiva”, hay que efectuar el siguiente andlisis:
1) buscar la solucién técnica mas préxima a la que
contiene la solicitud, como término de comparacion;
2) encontrar las diferencias entre las dos soluciones
técnicas; y 3) evaluar estas diferencias para ver si
resultan faciles de descubrir.

De estos tres pasos, el ultimo es el mas subjetivo: es
dificil que dos personas distintas realicen la misma
evaluacion. Por esta razén se han establecido una serie
de normas concretas dirigidas a reducir el margen de
subjetividad, las cuales varian, sin embargo, segun
los paises. Otra forma de expresar este requisito de
patentabilidad es que la invencion no debe resultar
evidente para una persona “experta en la materia”, es
decir, versada en la disciplina técnica pertinente. Desde
otra perspectiva, el requisito del caracter inventivo es
un instrumento importante desde el punto de vista
de las politicas. Una forma eficaz de subir el liston de
exigencia en relacion con la patentabilidad es esta-
blecer un criterio mas estricto, dentro de lo razonable,
para apreciar el caracter inventivo.

37. ¢Enqué consiste el requisito de

utilidad en el caso de las patentes?

La utilidad significa que la invencion debe ser util para
la industria y tener un efecto positivo. En la medida en
que las patentes son una forma de propiedad industrial,
es preciso que sirvan para lograr algun objetivo de
caracter industrial. A veces hay supuestas invenciones
que violan las leyes de la fisica, como una maquina
de movimiento perpetuo, que contradice la ley de la
conservacion de la energia. Una invencién como esta
no puede llevarse a la practicay por lo tanto no cumple
con el requisito de utilidad.
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Es preciso sefalar que, asi como una invencién que no
sea susceptible de explotaciéon no es util, no ocurre lo
mismo con una invencion que genere un rendimiento
bajo. En el pasado, algunas invenciones que hicieron
época empezaron generando rendimientos de apenas
un 1%o.. Puesto que los rendimientos aumentan gradual-
mente con el progreso de la tecnologia, la utilidad de
una invencion no se ve afectada por el hecho de que
estos sean bajos.

La novedad, el caracter inventivo y la utilidad son los tres
requisitos de la patentabilidad. Al examinar una solicitud
de patente, lo primero que se acostumbra a comprobar
es la utilidad. La busqueda de patentes, solicitudes y
bibliografia técnica pertinente es necesaria para tomar
una decisioén sobre la novedad y el caracter inventivo,
pero no es de ninguna ayuda para determinar la utilidad.
Puede darse el caso de que las personas encargadas
de realizar el examen concluyan que un producto es
en la practica una maquina de movimiento perpetuo
a partir de una lectura atenta de la documentacion de
la solicitud. Si tienen claro que la solicitud carece de
utilidad, no perderan tiempo realizando una busqueda.

38. ¢En qué consiste el requisito
13 . . L4 2
de “unidad de la invencion

en el caso de las patentes?

En términos generales, se trata de que las solicitudes de
patente se refieren normalmente a una Unica invencion,
pero a veces el solicitante crea un grupo de invenciones
basadas en una misma idea, por ejemplo un nuevo
producto, un proceso para fabricar el producto, un
equipo especial y una serie de usos del producto. En
la medida en que el grupo de invenciones contenga
la misma idea o las mismas caracteristicas técnicas,
pueden reivindicarse en una Unica solicitud.

Es preciso sefalar que las multiples invenciones que
se reivindican en una misma solicitud deben tener en
comun una serie de caracteristicas técnicas reales.
Pensemos en el caso de un cuchillo de cocina y un
coche, ambos hechos de metal. Obviamente, es
absurdo reivindicarlas en una sola solicitud con el
argumento de que tienen en comun la caracteristica
de estar hechos de metal. El requisito de la unidad
de la invencién también se aplica a las solicitudes de
patentes de disefio. Asi, una serie de tazas de diferentes
colores, por ejemplo, tienen la misma forma y por lo
tanto pueden reivindicarse en una sola solicitud, ya que
cumplen con el requisito de la unidad de la invencion.

La finalidad de la unidad de la invencién es impedir que
se incluyan multiples reivindicaciones inconexas en



una unica solicitud. También puede facilitar el trabajo
de las personas encargadas del examen, y ayudar al
publico a utilizar de forma mas eficiente los documentos
de patente. Ademas, las tasas de presentacién se
calculan a partir del nimero de solicitudes, por lo que
el requisito puede ayudar a evitar que se incumplan
las obligaciones de pago.

39. ;Quéinformacion figura en una

descripcion de patente?

Dado que el sistema de patentes exige la divulgacion a
cambio de la proteccidn, es preciso divulgar al publico
en qué consiste la invencién. Por lo que respecta al
formato de los documentos de patente, muchos paises
siguen las normas técnicas que publica la OMPI, en las
que se indican una serie de datos importantes, como
el nombre de la invencién, el resumen, la fecha de
solicitud, la fecha de publicacion, el nUmero de solici-
tud, el nUmero de publicacidn, el titular de la patente,
el inventor, el examinador, la agencia de patentes, el
abogado de patentes, etcétera.

El resumen figura en la pagina de portada y consiste
en una resefa de la invencién en la que se indica el
sector técnico al que pertenece, los problemas técnicos
que pretende resolver, y sus principales caracteristi-
cas y usos técnicos. Después de la portada van las
reivindicaciones y la descripcion. Las reivindicaciones
definen el alcance de la proteccion de la patente, y
la descripcién describe los detalles de la invencién.
En la medida en que las imagenes dicen mas que las
palabras, en muchas solicitudes se adjuntan dibujos
a la descripcién para explicar la invencion. Si se opta
por utilizar dibujos, es recomendable poner el mas
importante en la pagina de portada.

40. ;En qué consisten las

reivindicaciones de la patente?

Teniendo en cuenta que las patentes son una forma
de propiedad intangible, es importante definir sus
limites con claridad. En el actual sistema, el alcance
de la proteccion de una patente se determina en una
seccion especial de la solicitud conocida como las
reivindicaciones de la patente, que consiste en una
serie de parrafos numerados en los que se muestra
la evolucién que sigue desde su nacimiento hasta
su madurez.

En 1474, cuando se establecié en Venecia el primer
sistema de patentes, habia que aportar un ejemplar del
producto como parte de la solicitud. En los primeros
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tiempos del sistema estadounidense también se exigia
un modelo de la patente. A medida que aumenté el
numero de invenciones, dejo de resultar practico
exigir modelos de las patentes. En el siglo XVIIl, la
autoridad britanica en materia de patentes comenzo
a exigir a los solicitantes una descripcién clara de su
invencién. Cuando se concedia una patente, al final
del documento figuraba una breve descripcion de la
invencién que seria la precursora de lo que hoy en dia
son las reivindicaciones de la patente.

Cuanto mas detallada sea la reivindicacién de una
patente, y cuantas mas caracteristicas técnicas incluya,
mas se acota el alcance de la proteccién. Cabe estable-
cer una gradacion en cuanto a la precision del alcance
de la proteccion segun se reivindique “una copa”, una
“copa de cristal”, una “copa de cristal de pie alto”, o
una “copa de cristal de pie alto con un motivo graba-
do”. Es lamentable que una invencién valiosa quede
sin proteccion por culpa de la mala redaccién de las
reivindicaciones. Al presentar solicitudes importantes
de patente es recomendable recurrir a los servicios un
abogado de patentes, que tendra mas experiencia en
la redaccién de documentos de patente.

41. ;Qué diferencias hay entre la
proteccion de una invencion
y la de un dibujo o modelo

(disefo) industrial?

Una patente de producto prohibe la fabricacion, uso,
comercializacién, venta o importacioén no autorizada de
los articulos protegidos. Una patente de procedimiento
prohibe el uso no autorizado del procedimiento en
cuestion, asi como el uso, comercializacion, venta o
importacién de productos obtenidos directamente a
través del mismo. Por otro lado, un dibujo o modelo
industrial (0 una patente de disefio) protege a su titular
de la produccion, venta o importacién no autorizada de
productos que sean una copia de ese disefo.

Desde el punto de vista de su contenido, la proteccién
de las patentes de producto o de procedimiento tiene
un alcance mas amplio que la de un dibujo o modelo
industrial. Asi, mientras que el uso o venta de un
producto o procedimiento protegido mediante patente
constituye una infraccion, no ocurre lo mismo en el
caso del mero uso de productos que lleven un disefio
protegido. La razén es que los dos tipos de patentes
se refieren a materias distintas. Un dibujo o modelo
industrial protege la forma, la configuracion y el color
de un producto, pero no sus funciones ni laidea técnica
subyacente, por lo que el uso de tales productos queda
fuera del alcance de la patente de disefio.
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42. ;En qué consisten las
reivindicaciones dependientes

e independientes?

Las reivindicaciones incluidas en una patente pueden
ser independientes o dependientes. Las indepen-
dientes son las que tienen un alcance mas amplio.
Una reivindicacion dependiente es una reivindicacion
ulterior que introduce caracteristicas técnicas adicio-
nales en relacién con las anteriores.

Si consideramos que “una copa” es una reivindicacion
independiente, cuando limitamos su alcance al afadir
caracteristicas técnicas como “cristal”, “pie alto” y
“motivo grabado” obtenemos las reivindicaciones
dependientes “una copa de cristal”, “una copa de pie
alto”, “una copa con un motivo grabado”, “una copa de
cristal de pie alto” o “o una copa de cristal de pie alto
con un motivo grabado”, cuyo alcance es mas acotado
que el de la reivindicacion independiente. A medida
que aumenta el nimero de caracteristicas técnicas,
se reduce el alcance de la proteccion.

Tal como muestra el ejemplo anterior, hay muchas
combinaciones posibles de caracteristicas técnicas
adicionales. Un abogado de patentes con experiencia
tratara de lograr el maximo alcance posible para la
proteccién de una invencion a través de sus reivin-
dicaciones independientes, e introducira un nimero
razonable de reivindicaciones dependientes para esta-
blecer multiples lineas de defensa. Si la reivindicacion
independiente queda invalidada porque no se aprecia la
novedad o la no evidencia, pueden establecerse nuevas
defensas a partir de las reivindicaciones dependientes.
Igual que ocurre con las mufiecas rusas, aunque se
rompa la mufeca de fuera siguen quedando las mas
pequefas de dentro.

43. ;Qué es unasolicitud de patente?
Una patente puede verse como un contrato entre
quien la solicita y la sociedad en conjunto, en virtud
del cual esa persona divulga su invencion a cambio de
obtener proteccion juridica. Desde el punto de vista de
la equidad, el alcance de la proteccion deberia estar en
consonancia con el alcance de la divulgacion.

El documento que se utiliza para divulgar la invencién
es la “solicitud”, cuya finalidad es explicar y respal-
dar las reivindicaciones. No es equitativo proteger
algo que se reivindica, pero que no se divulga en la
solicitud. Del mismo modo, es inadecuado conceder
una amplia proteccién cuando apenas se divulga una
pequeina parte de la invencién. Por ejemplo, no se
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puede reivindicar la proteccién mediante patente de
un coche entero si la aportacién de su titular se limita
a uno de sus faros.

Los reglamentos por los que se rige la divulgacién
no son uniformes en todo el mundo. Por ejemplo, los
Estados Unidos de América exigen que se divulgue
el mejor modo de llevar a la practica la invencién,
mientras que otros paises permiten que los solicitan-
tes conserven parte de sus conocimientos técnicos
especializados. Se considera que una divulgacion es
aceptable en la medida en que permita llevar a la prac-
tica lainvencién, aunque el resultado no sea perfecto.

44. ;Qué es el resumen en una

solicitud de patente?

El resumen es unaresefia de la divulgacion que consta
en la solicitud. Contiene el titulo de la invencién o del
modelo de utilidad, el sector técnico al que pertenece,
los problemas técnicos que pretende resolver, y sus
principales caracteristicas y usos técnicos. En la medi-
da en que el resumen tiene por objeto transmitir infor-
macion técnica, no puede servir de fundamento para
modificar la descripcidn o las reivindicaciones, como
tampoco para justificar el alcance de la proteccion. La
consideracion juridica del resumen viene dictada por
sus caracteristicas. El resumen es una resefia de la
divulgacién, por lo que conlleva inevitablemente una
pérdida de informacion y de claridad en la definicion
de los limites de los derechos. En el ambito juridico,
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la falta de claridad en cuanto a los limites de los dere-
chos puede llevar facilmente a controversias. Por lo
tanto, un resumen que carezca de detalles técnicos
solo puede usarse como informacién de referencia.

45. ;Qué es un abogado de patentes?
Para solicitar una patente o realizar otras gestiones
relacionadas con ellas, a menudo se hace necesario
contratar a un abogado de patentes. Hay una serie de
aspectos técnicos, juridicos y econémicos en relacion
con las patentes que requieren conocimientos espe-
cializados. Por méas que sepa el técnico medio sobre
tecnologia, es posible que sea un ignorante en materia
de Derecho de patentes. Al solicitar una patente, uno
debe hacerse las siguientes preguntas: ;Cumple la
invencion con los requisitos de patentabilidad? ¢Es
adecuado presentar una solicitud de patente? ; Puede
considerarse que la invencién lo merece? ;Como hay
que definir el alcance de la proteccion para que el
solicitante obtenga el maximo beneficio? ¢ Es preciso
solicitar patentes en otros paises? Para responder
adecuadamente a estas preguntas hacen falta cono-
cimientos especializados en tecnologia, economia y
Derecho de patentes.

Los abogados de patentes han recibido formacién
profesional en este ambito. No solo pueden dar consejo
a las personas que quieran presentar una solicitud, sino
que también pueden ayudarlas a resolver las cuestiones
que puedan surgirsf ente

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS DERECHOS DE PATENTE

los Estados Unidos de América y Filipinas. Ahora todos
se han pasado al sistema del primero en presentar.

El principio béasico del sistema de patentes haria pensar
que la solucién mas razonable es conceder la patente
al primero en inventar. No obstante, este modelo
tiene los siguientes inconvenientes: 1) quien realiza
una invencién debe conservar pruebas del tiempo
que ha destinado a ello y aportar testigos, lo que
requiere mucho tiempo y dinero; 2) es habitual que las
personas que realizan invenciones las mantengan en
secreto durante mucho tiempo, ya que no les importa
presentar su solicitud mas adelante; 3) es posible que
los titulares de patentes se sientan inseguros y no
desarrollen sus invenciones ante el riesgo de infringir
una invencion previa.

47. ;Qué diferencia hay entre
los sistemas de registro de
patentes y los sistemas de

examen sustantivo?

Cada pais tiene su propio sistema de examen de
patentes. A nivel mundial existen dos sistemas: el
registro de patentes y el examen sustantivo.

En el sistema de registro de patentes solo se tiene en
cuenta si el formato de los documentos de solicitud
cumple con los requisitos establecidos y si su conte-
nido es completo. En algunas oficinas se concede la
patente tan pronto como se presenta una solicitud

ne a la normativa, igual que ocurria anteriormen-
del Reino Unido y los Estados Unidos
a se sigue utilizando todavia
i6n con los modelos
dustriales. En los
abia pocas
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cabo un examen sustantivo que evalla la novedad, no
evidencia y utilidad de la invencién que se describe en
la solicitud. De este modo se puede garantizar mejor
la calidad de la patente, dar mayor estabilidad a los
derechos de patente y reducir el numero de litigios.
El defecto es que el examen de las patentes requiere
una gran cantidad de tiempo y una ingente burocracia.
En 2017, por ejemplo, China recibia 3,7 millones de
solicitudes relativas a invenciones, modelos de utilidad
y dibujos y modelos industriales, y contaba con un
ejército de mas de 11.000 examinadores de patentes.

48. ;Qué derechos se conceden a

quien obtiene una patente?

Cuando se concede una patente, su titular tiene dere-
cho a prohibir que otros utilicen la tecnologia patentada
a efectos de su fabricacion, y lo mismo se aplica al uso,
venta e importacién de los productos patentados. Sin
embargo, eso no significa que la persona titular de
la patente tenga en todo caso el derecho a usar su
propia tecnologia. Si Hans mejora la patente de Peter
y luego patenta su propia solucion técnica mejorada,
es posible que la aplicacion practica de la patente de
Peter suponga una infraccién de los derechos de Hans.

Imaginemos que el alcance de la proteccion de la
patente de Peter fuera un pastel: en tal caso, la patente
de Hans seria la carne que lleva en su interior. Puesto
que la carne entra dentro del alcance de la proteccion
de ambas patentes, Hans estaria infringiendo la patente
de Peter si utilizara la suya propia, y a la inversa.
Una buena forma de resolver el dilema seria que se
concedieran mutuamente una licencia para utilizar
las patentes. La cuestidn de si se abonarian derechos
de licencia se resolveria en funcion de la importancia
relativa de las patentes y del poder de negociacion
que tuviera cada uno.

Alguien podria preguntarse de qué sirve solicitar una
patente, si no es seguro que se pueda utilizar. Se puede
responder, por ejemplo, que las empresas necesitan
una reserva de patentes; no tenerlas puede debilitar
su posicion negociadora frente a otras empresas. Una
patente es como la barandilla de un puente, a la que
apenas se presta atencién cuando todo va bien. No
obstante, es posible que uno no se atreva a cruzar el
puente si deja de estar alli. Si hacer negocios fuera
como luchar en un campo de batalla, la reserva de
patentes seria el arsenal que tenemos para derrotar
a nuestros rivales.

Las leyes de la naturaleza pueden limitar mucho el
numero de soluciones técnicas que permiten resolver
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un determinado problema. Una empresa no puede
decir que ha establecido una posicidén sélida en un
sector de actividad si no esta afianzada por un conjunto
de patentes en vigor. Por ejemplo, en el sector de la
comunicacion, la interconexién de las patentes de
los distintos agentes hace que las empresas se vean
entrelazadas en una marafia de patentes superpuestas.
Las empresas que disponen de una fuerza parecida
en términos de patentes dificilmente van a poder
declararse la guerra entre ellas, pero una reserva
suficiente de patentes les permitird salvaguardar sus
actividades comerciales.

49. ;En qué consisten las licencias

obligatorias de una patente?

Las licencias obligatorias suponen una restriccién
importante de los derechos de patente. De acuerdo con
este modelo, el licenciatario debe pagar a su vez unas
regalias razonables. Entre otros, quienes necesitan
estas licencias son los competidores del titular, y el uso
que hacen de la patente resulta muchas veces perjudicial
para los intereses financieros de este ultimo. La nece-
sidad de conceder licencias obligatorias a los compe-
tidores se basa en consideraciones de politica publica.

Si Thomas Edison no hubiera existido, otra persona
podria haber inventado la lampara eléctrica. Muchas
veces, la investigacion y el desarrollo parece una
carrera en la que el primero en llegar a la meta se
lleva todo el premio y los demas se van con las manos
vacias. Cuando el titular de una patente decide no
utilizarla y no concede ninguna licencia a un precio
razonable, puede bloquear el progreso de la cienciay
la tecnologia y causar un perjuicio al interés publico.
En este tipo de casos, las licencias obligatorias (que
consisten, en esencia, en obligar al titular de la patente
a licenciar la tecnologia en cuestién y pedir unas
regalias razonables a cambio) son la Unica forma de
equilibrar los intereses de todas las partes implicadas.
Por ejemplo, si un pais se encuentra en una situacién
de emergencia o se ve afectado por una epidemia
que requiere la produccién masiva de determinado
medicamento patentado, las licencias obligatorias
son necesarias para que otras empresas cualificadas
puedan fabricar el medicamento.

Para causar el menor perjuicio posible a los intereses
deltitular de la patente, las licencias obligatorias deben
negociarse caso por caso y el licenciatario tiene prohi-
bido otorgar sublicencias. De hecho, muchos paises
son sumamente cautos en el uso de las licencias
obligatorias. En China, por ejemplo, todavia no se ha
concedido ninguna.



50. ;Por qué no se puede aplicar
el modelo de las licencias
obligatorias a los dibujos y

modelos industriales?

Las licencias obligatorias se aplican Unicamente a las
invenciones y los modelos de utilidad, y no en cambio
a los dibujos 0 modelos industriales, que tienen que
ver con la estética. La razén es que hay un numero
limitado de maneras de aplicar una solucién técnica
de forma eficaz. Las invenciones tienen que someterse
a las leyes de la naturaleza; fuera Thomas Edison u
otra persona quien inventara finalmente la lampara
eléctrica, el resultado final seria parecido, o bien no
se podria utilizar. Si se niega una licencia de patente
a otras personas, es posible que estas no tengan otro
modo de resolver el problema.

La situacion cambia en el caso de los dibujos o0 modelos
industriales, ya que estos tienen que ver con la forma,
la configuracion o el color de un producto. Podemos
vivir sin objetos bellos, aunque tal vez nuestra vida sea
mas aburrida. Las licencias obligatorias suponen una
restriccion de los derechos de los demas y solo se
imponen cuando es inevitable hacerlo. En la medida
en que podemos sobrevivir sin arte, no hay razén para
limitar los derechos del titular de un dibujo o modelo.
El respeto a los derechos de los demas es una norma
fundamental en la modernidad, de modo que las
licencias obligatorias no deben imponerse salvo que
sea absolutamente necesario.

51. ;Por qué se puede invalidar una

patente después de su concesion?

Una vez concedida, la patente no se encuentra mas
alla de cualquier vicisitud: puede ser invalidada o ver
reducido el alcance de su proteccion a través de un
procedimiento de revocacién o invalidacion.

En el proceso de examen de una patente, el examinador
solo puede dedicar una cantidad limitada de tiempo
y esfuerzo a cada solicitud, teniendo en cuenta el
gran numero de ellas que se presentan. En China,
por ejemplo, la cifra total de solicitudes super6 los
tres millones en 2017, entre los tres tipos de patentes.
La presién a la que se encuentran sometidos los
examinadores es enorme, y apenas pueden dedicar
un par de dias, de promedio, a cada invencién. Por
esta razon, la labor del examinador no va mas alla de
efectuar una verificacion preliminar y definir el alcance
de la proteccién. Si hubiera algun error en cuanto al
alcance, no seria extrafio que saliera algun competidor
a discutir la validez de la patente.
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Cada afio se conceden un gran numero de patentes en
todo el mundo, pero solo una pequefia parte de ellas
poseen un valor econdmico elevado. Desde el punto
de vista econdmico, no es eficiente dedicar demasiado
tiempo a tramitar cada una de las solicitudes y a definir
con precision el alcance de la proteccién. De hecho,
resulta mas eficiente llevar a cabo una verificacion
preliminar en el proceso de examen y permitir que se
redefinan con posterioridad los limites de determinadas
patentes de alto valor a través del procedimiento
de invalidacion.

52. ;Qué es la Clasificacion

Internacional de Patentes?

Hay cantidades ingentes de documentos de patente
en todo el mundo. A falta de un sistema cientifico de
clasificacion, es dificil que el publico pueda encontrar
los documentos que necesita.

El sistema de Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP), establecida por el Arreglo de Estrasburgo de
1971, constituye un sistema jerarquico de simbolos que
no dependen de idioma alguno para la clasificacion
de las patentes y los modelos de utilidad con arreglo
a los distintos sectores de la tecnologia a los que
pertenecen. La CIP clasifica todos los sectores de la
tecnologia relacionados con las patentes de invencion
por secciones, clases, subclases, grupos principales
y subgrupos.

A: Necesidades corrientes de la vida

B: Técnicas industriales diversas; transportes

C: Quimica; metalurgia D: Textiles; papel

E: Construcciones fijas

F: Mecanica; iluminacion, calefaccion; armamento;
voladura

G: Fisica H: Electricidad

53. ¢Qué es la Clasificacion
Internacional para los Dibujos y

Modelos Industriales?

En 1968, los Estados miembros del Convenio de Paris
firmaron el Arreglo de Locarno que establece una
Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos
Industriales (la Clasificacion de Locarno), en el que se
fijan una serie de normas para la clasificacién de los
dibujos y modelos industriales. La Clasificacion de
Locarno utiliza una estructura en dos niveles, formados
por clases y subclases numéricamente ordenadas.
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La Clasificacién Internacional para los Dibujos y Modelos
Industriales comprende 32 clases:

Clase 1
Clase 2
Clase 3

Clase 4

Clase 5

Clase 6
Clase 7

Clase 8
Clase 9

Clase 10

Clase 11

Clase 12

Clase 13

Clase 14

Clase 15
Clase 16

Clase 17
Clase 18
Clase 19
Clase 20

Clase 21
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Productos alimentarios

Articulos de vestir y merceria

Articulos de viaje, estuches, parasoles y
objetos personales, no comprendidos en
otras clases

Cepilleria

Productos textiles, materiales laminados
artificiales y naturales

Mobiliario

Articulos de uso doméstico no comprendidos
en otras clases

Herramientas y quincalleria

Envases, embalajes y recipientes para el
transporte o manipulacién de mercancias
Articulos de relojeria y otros instrumentos de
medida, instrumentos de control o de sefiali-
zacion

Objetos de adorno

Medios de transporte y de elevacion
Aparatos de produccion, de distribucion o
de transformacién de la energia eléctrica
Equipos de grabacion, telecomunicacién o
procesamiento de datos

Maquinas no comprendidas en otras clases
Articulos de fotografia, de cinematografia o
de Optica

Instrumentos de musica

Imprenta y maquinas de oficina

Papeleria, articulos de oficina, material para
artistas o para la ensefianza

Equipo para la venta o de publicidad,
signos indicadores

Juegos, juguetes, tiendas y articulos de
deporte

Clase 22

Clase 23

Clase 24
Clase 25
Clase 26
Clase 27
Clase 28
Clase 29
Clase 30
Clase 31

Clase 32

Armas, articulos de pirotecnia, articulos
para la caza, la pesca y la destruccién de
animales nocivos

Instalaciones para la distribucion de fluidos,
instalaciones de saneamiento, de calefac-
cion, de ventilaciéon o de acondicionamiento
de aire, combustibles sélidos

Equipos médicos y de laboratorio
Construcciones y elementos de construccion
Aparatos de alumbrado

Tabaco y articulos para fumadores
Productos farmacéuticos o de cosmética,
articulos y equipo de tocador

Dispositivos y equipos contra el fuego, para
la prevencion de accidentes o de salvamento
Articulos para el cuidado y la atencion de
los animales

Maquinas y aparatos para preparar comidas
o bebidas, no comprendidos en otras clases
Simbolos graficos y logotipos, patrones de
superficie, ornamentacion
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En términos generales, el derecho de autor protege las creaciones literarias o artisticas de un
autor, que suelen denominarse “obras”. El derecho de autor es el derecho de los autores y de
los titulares de derechos conexos sobre su obra y sobre los objetos relacionados con ellas,
por ejemplo, el derecho de autor de un escritor sobre sus novelas, el de un pintor sobre sus
pinturas o el de un fotégrafo sobre sus fotografias. En sentido estricto, el derecho de autor se
refiere Unicamente a los derechos de los autores sobre sus obras. En sentido amplio, el sistema
de derecho de autor incluye también los derechos de los que gozan los artistas intérpretes
o ejecutantes, los productores audiovisuales, los organismos de radiodifusion, los editores,
etcétera, que en muchos paises se denominan “derechos conexos” (véase la Pregunta 55).

Con arreglo al Convenio de Berna, entre las obras literarias y artisticas protegidas por derecho
de autor figura todo tipo de produccién del ambito literario, cientifico y artistico, por ejemplo,
los libros, folletos y otros escritos; las conferencias y alocuciones, los sermones y otras obras
de la misma naturaleza; las obras dramaticas o dramatico-musicales; las obras coreogréaficas
y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematograficas,
a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento comparable, en algunos
aspectos, a la cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado
y litografia; las obras fotograficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento
comparable, en algunos aspectos, a la fotografia; las obras de artes aplicadas; las ilustracio-
nes, mapas, planos, croquis y obras tridimensionales relativas a la geografia, la topografia,
la arquitectura o las ciencias. En los tratados mas modernos sobre derecho de autor se han
anadido a la lista tipos adicionales de obras, por ejemplo, las bases de datos y los programas
informaticos. Si bien con arreglo a los tratados internacionales sobre derecho de autor la
mayoria de las categorias de obras debe protegerse, es facultativa la proteccion de algunas
categorias de obras, como las obras de arte aplicada.

El derecho de autor protege los derechos de propiedad al igual que lo derechos personales.
Esos dos tipos de derechos suelen denominarse derechos patrimoniales y derechos morales.
Conforme a un antiguo proverbio chino, “un objeto es la expresién del caracter de su autor”.
De hecho, distintos escritores pueden producir obras sobre un mismo tema, pero con estilos
diferentes, por lo cual, muchas veces es acertado considerar que una obra constituye una
extension de la personalidad del autor. Histéricamente, la legislacion de derecho de autor
se ha regido en el mundo por dos sistemas bien distintos. Uno de ellos, representado por
los Estados Unidos de América (EE.UU.) y el Reino Unido, considera el derecho de autor
como un aspecto de la politica publica destinado a alentar la creacion literaria y artistica,
centrandose en la proteccion de los derechos de propiedad del autor. El otro, representado
por Alemania y Francia, considera que una obra es una extensién de la personalidad del
autor y un reflejo de su espiritu, centrandose en la proteccién de los derechos personales del
autor. Habida cuenta de que los principales paises que aplican esos sistemas son miembros
del Convenio de Berna y siguen aprendiendo los unos de los otros, la diferencia entre los
dos sistemas se va haciendo cada vez menos marcada.
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55. ¢Qué son los derechos conexos?
La expresién derechos conexos, o “derechos afines”,
se refiere a los derechos de los que gozan quienes
no son autores ni creadores de obras, pero mantie-
nen una estrecha relacién con ellas; por ejemplo,
porque difunden obras literarias o artisticas o porque
aportan competencias técnicas u organizativas a
la produccion de determinadas expresiones de las
obras protegidas por derecho de autor. En los tratados
internacionales, gozan de los derechos conexos los
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas (grabaciones sonoras) y los organismos
de radiodifusion. Los artistas intérpretes o ejecutantes
brindan interpretaciones Unicas de las obras protegidas
por derecho de autor, por ejemplo, obras dramaticas;
los productores de fonogramas aportan recursos
creativos, financieros y organizativos para producir y
luego distribuir grabaciones de canciones (obras musi-
cales) realizadas por uno o mas artistas intérpretes o
ejecutantes; y los organismos de radiodifusiéon aportan
recursos financieros y organizativos para compilar y
distribuir la sefial emitida. En algunos paises también
se contempla la proteccion de los derechos conexos
de otros grupos relacionados estrechamente con la
preparacion y distribucion de obras, por ejemplo, las
editoriales. Teniendo en cuenta la importante funcion
que desempefian los titulares de los derechos conexos,
se considera razonable conceder derechos a quienes
hacen posible la interpretacion y fijaciéon de las expre-
siones de las obras protegidas por derecho de autor,
contribuyendo a su difusién, como una manera de
reconocer y proteger su aportacion.

En la mayor parte de los paises, los derechos conexos
estan protegidos por la legislacion sobre PI, ya sea
en el marco de la legislacion de derecho de autor o
de otro tipo de legislacién. Sin embargo, en algunos
paises, esos derechos estan protegidos por el derecho
laboral, el derecho de la competencia o el derecho
contractual. A menudo, los derechos conexos estan
sujetos a limitaciones y excepciones.

56. ;Qué eslaoriginalidad en el

derecho de autor?

Para ser protegidas por el derecho de autor, las obras
han de ser originales.

La originalidad supone una creacion independiente,
lo cual significa, fundamentalmente, que la obra no
puede haber sido copiada de otra, aunque no ha de
ser necesariamente novedosa o Unica. Dos obras
muy similares, basadas en la misma idea o el mismo
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concepto podran, cada una de ellas, gozar de protec-
cién por derecho de autor, en la medida en que una
no haya sido copiada de la otra. Los autores también
pueden crear obras a partir de las obras de otros
autores, por ejemplo, cuando se traduce al inglés una
novela china, o cuando se realiza una pelicula a partir
de una novela. Si el plazo de proteccion por derecho
de autor de la obra original sigue vigente, antes de
realizar traducciones o adaptaciones sera necesario
haber obtenido una autorizacion.

Para que puedan ser consideradas originales y prote-
gidas, las obras también deben ser fruto de algun
grado de creatividad. A ese respecto, las distintas
legislaciones nacionales de derecho sobre autor no
guardan necesariamente coherencia entre si; en algu-
nos paises los requisitos que se imponen son estrictos,
en otros son laxos. Por lo general, no se exige un alto
nivel de creatividad.

El nivel de originalidad puede incidir a la hora de
resolver una controversia sobre copia, aunque, en la
practica, muchas obras en las que el nivel de origi-
nalidad es bajo no son lo suficientemente valiosas
como para ser objeto de infraccion. En caso de litigio
respecto de una obra que presenta un alto nivel de
originalidad, es mas facil probar el plagio si otra obra
se le asemeja mucho, en cambio, el autor de una obra
con menor originalidad podra necesitar mayor cantidad
de elementos para probar que la similitud no se debe a
la mera coincidencia, sino a un acto de copia cometido
por un infractor. Aunque el umbral de originalidad sea
bastante bajo, el sistema de derecho de autor puede
funcionar sin tropiezos, en términos generales.

57. ¢Qué derechos confiere el

derecho de autor?

La pregunta acerca de qué derechos confiere el
derecho de autor refleja uno de los aspectos mas
importantes de la legislacion sobre derecho de autor de
todos los paises. Sin embargo, debido a las diferentes
condiciones econdmicas y tradiciones culturales de los
distintos paises, y a los valores de cada uno de ellos,
las disposiciones sobre derecho de autor variaran y
se expresaran de maneras diferentes. En la legislacion
sobre derecho de autor de la mayoria de los paises se
distingue entre derechos morales (derechos persona-
les) y derechos patrimoniales (derechos de propiedad).
Por lo general, los derechos morales abarcan: 1) el
derecho a ser conocido como autor de la obra, que
suele denominarse de “atribucion” o “paternidad” y
2) el derecho a la integridad de la obra, es decir, a
impedir que la obra sufra deformaciones o alteracio-



nes que puedan menoscabar su naturaleza esencial
(su integridad) o perjudicar la reputacion del autor.
También pueden incluir el derecho a publicar una obra o
presentarla al publico, asi como el derecho a modificar
una obra publicada.

Los derechos patrimoniales pueden abracar: 1) el dere-
cho de reproduccion, para realizar obras que presenten
la misma forma, por ejemplo, un ejemplar de una
obra literaria —se trata del derecho esencial entre los
derechos de propiedad; 2) el derecho de alquiler, para
conceder a terceros una licencia, contra el pago de una
tasa, para el uso temporal de un original o ejemplares
de obras audiovisuales o de programas informaticos;
3) el derecho de comunicacion al publico de una obra,
mediante su interpretacion o ejecucion, radiodifusion,
exposicion y difusién en Internet; y 4) el derecho a
controlar la creacién de obras derivadas basadas
en la obra original, lo que incluye las traducciones,
adaptaciones y compilaciones, que suele denominarse
derecho de traduccion y adaptacion.

58. ¢De qué derechos gozan
los artistas intérpretes

o ejecutantes?

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes
estan contemplados en los convenios internacionales
y las legislaciones nacionales sobre derecho de autor
parareconocer la labor intelectual original que aquellos
realizan en sus actividades de interpretacion o ejecu-
cion. También en este caso, los derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes se dividen en derechos mora-
les y derechos patrimoniales. La Convenciéon de Roma
y el Acuerdo sobre los ADPIC no abordan los derechos
morales de los artistas intépretes o ejecutantes, aunque
el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion
y Fonogramas (WPPT) dispone expresamente que los
artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho a
reivindicar ser identificados como artistas intérpretes
0 ejecutantes de sus interpretaciones o ejecuciones y
a oponerse a cualquier deformacion, mutilacién u otra
modificacion de sus interpretaciones o ejecuciones que
cause perjuicio a su reputacion; el plazo de duracion
de la proteccion de las interpretaciones o ejecuciones
es, como minimo, igual al plazo de proteccion de los
derechos patrimoniales.

Segun disponen la Convencion de Romay el WPPT, los
artistas intérpretes o ejecutantes gozan de derechos
patrimoniales sobre sus interpretaciones o ejecucio-
nes, lo que incluye el derecho a proteger la emision
en directo de las interpretaciones o ejecuciones,
grabarlas, reproducir las grabaciones, y distribuirlas
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o difundirlas en Internet. Los artistas intérpretes o
ejecutantes pueden conceder licencias respecto de
sus interpretaciones o ejecuciones, contra el pago
de una remuneracién. El plazo de proteccion es de
50 aflos y vence al final del 50° afio contado a partir
del momento en que se produce la interpretacion o
ejecucion. Naturalmente, los artistas intérpretes o
ejecutantes deben obtener la autorizacién del autor y
pagar una remuneracion para interpretar o ejecutar las
obras de ese autor.

59. ¢De qué derechos gozan los
productores de grabaciones

sonorasy videos?

Los derechos de los productores de grabaciones
sonoras (denominadas “fonogramas” en los textos
oficiales y “discos” en la industria discografica, con
independencia del formato que presenten) estan
contemplados en los convenios internacionales y las
legislaciones nacionales. Con arreglo a la Convencién
de Roma, el Acuerdo sobre los ADPIC y el WPPT, los
productores de fonogramas son titulares de derechos
conexos cuyos derechos patrimoniales incluyen el de
reproduccién, de distribucién, de alquiler y de difusion
en Internet de grabaciones sonoras.

Por ejemplo, una vez que el productor de un disco
que, por lo general, es una compania discografica,
ha producido una grabacién sonora (que podra estar
fijada en un disco de vinilo, casete, CD, MP3 u otro
archivo digital), no se permite a nadie mas copiar,
vender, alquilar o difundir en Internet la grabacion sin la
autorizacién de esa compafiia. En algunos paises, las
emisoras de radio y television, los centros comerciales y
los bares deben pagar una tasa al productor para emitir
la grabacion. De manera similar, los productores de
fonogramas y videos que prevén realizar grabaciones
sonoras y de video deben contar con la autorizacion
del autor para utilizar la obra protegida por derecho
de autor, por ejemplo, una obra musical (es decir, una
cancién) y pagar una remuneracion.

A diferencia de los derechos conexos de los produc-
tores de grabaciones sonoras, los derechos de los
productores de video suelen estar contemplados solo
en algunos paises cuyo sistema juridico es de “derecho
codificado” (en lugar de “common law”) y se refieren
a los derechos de los productores de grabaciones de
video que, por su bajo nivel de originalidad, no llegan
a constituir obras audiovisuales.
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60. ;De qué derechos gozan los

organismos de radiodifusion?

Los organismos de radiodifusion incluyen las emisoras
de radio y los canales de television. Con arreglo a la
Convencion de Roma y al Acuerdo sobre los ADPIC,
los organismos de radiodifusion son titulares de dere-
chos conexos que gozan del derecho a emitir, a fijar
y a reproducir obras. Es decir que los organismos de
radiodifusién gozan del derecho a prohibir a otros
organismos de radiodifusion la radiodifusion, la graba-
cién o reproduccion no autorizada de sus emisiones o
programas de television.

Por ejemplo, la emisora de TV A goza del derecho a
emitir un evento deportivo determinado; sin la auto-
rizacion de la emisora A, la emisora de TV B no esta
facultada a retransmitir el evento emitido por la emisora
de TV A, y nadie mas podra grabar y reproducir la
emision del canal de TV A. (En algunos paises, el
consumidor puede realizar una Unica copia para su uso
personal sin fines de lucro.) El Acuerdo sobre los ADPIC
prevé para esos derechos un plazo de duracién de 20
anos, aunque algunos paises, entre ellos, China, han
extendido ese plazo de proteccion a 50 afios.

61. ;Cuanto dura el plazo de

proteccion de una obra?

En el contexto del derecho de autor, los derechos
patrimoniales tienen una duracion limitada y las normas
nacionales sobre el plazo de proteccion difieren, en
mayor o menor medida. Los tratados sobre derecho
de autor y derechos conexos prevén un plazo minimo
para muchos tipos de obras, pero cada pais podra
prever plazos mas largos. Conforme al Convenio
de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, el derecho
de autor esta protegido durante la vida del autor y
durante 50 anos después de su muerte. En Europa
y los EE.UU., la duraciéon de la proteccion has sido
ampliada y, ademas de la vida del autor, abarca 70
afnos después de su muerte. En el Convenio de Berna,
el plazo de proteccion para las fotografias y las obras
de arte aplicada es de un minimo de 25 anos contados
a partir de la realizacion de la obra.

Con arreglo al Convenio de Berna, la duracién de la
proteccion de los derechos morales concedidos a un
autor deberia ser, como minimo, la misma que la de los
derechos patrimoniales. El Acuerdo sobre los ADPIC
no exige la proteccion obligatoria de los derechos
morales del autor. En algunos paises, los derechos
morales no se extinguen, por lo cual no se prevé un
plazo de proteccion, puesto que esta es permanente.
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62. ;Pueden puede protegerse
por derecho de autor los

programas informaticos??

A menudo, en el ambito internacional, los programas
informaticos son susceptibles de proteccion por dere-
cho de autor. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone
que los programas informaticos, sean programas
fuente o programas objeto, seran protegidos como
obras literarias.

Habida cuenta de que una obra queda automaticamen-
te protegida por derecho de autor desde el momento
de su creacion, no es necesario que un programa
informatico esté registrado para gozar de proteccion.
Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado valor de
eso0s programas, a menudo, los titulares de derechos
registran sus obras para probar la titularidad del dere-
cho de autor y proteger el tiempo dedicado a su trabajo.
La ventaja de proteger mediante el derecho de autor
los programas informaticos es que la proteccion es
automatica, el registro voluntario es facil de obtenery la
obra goza de un plazo de proteccién largo, igual al de la
proteccion de las obras literarias, es decir, la duracién
de la vida del autor y 50 afios después de su muerte, o
50 afios contados a partir de la finalizacion de la obra, si
el autor es una entidad. El derecho de autor protege una
obra, es decir la expresién de unaidea y no laidea en
si misma. A menudo, un programa informatico incluye
funciones técnicas, que pertenecen al ambito de las
“ideas”, que no estan comprendidas en los criterios
de la proteccién por derecho de autor; los titulares de
derechos no pueden impedir a terceros el desarrollo
de programas informaticos similares basados en el
mismo concepto. Puesto que las funciones técnicas de
un programa informatico cumplen los requisitos para
gozar de proteccion mediante patente, a menudo, es
aconsejable presentar una solicitud de patente para
proteger un programa informatico. La mejor forma de
proteger un programa informatico mediante derechos
de propiedad intelectual ha de evaluarse en funcién de
la legislacion de cada pais.

63. ;Qué no puede protegerse

por derecho de autor?

El derecho de autor protege las obras originales en el
ambito cultural y artistico y la originalidad supone que
las obras creadas por distintas personas nunca seran
iguales, si bien se admite que una obra puede ser
bastante similar a otra, siempre y cuando una no haya
sido copiada de la otra. Si una obra es tan sencilla que
puede parecer, en mayor o menor medida, igual a otra,
con independencia de quién la haya escrito, no queda



cubierta por el derecho de autor por no ser original. Por
lo general, se considera que el titulo de un articulo o un
libro, por ejemplo, no puede protegerse por derecho
de autor por ser demasiado corto. Cabe sefalar que,
si bien en algunos casos la legislacién nacional sobre
derecho de autor no dispone expresamente que el
titulo de una obra no es susceptible de proteccion
por derecho de autor, en la practica queda excluido
de esa proteccion.

El nivel de originalidad puede variar significativamente
entre las distintas jurisdicciones. Un ejemplo de ello son
los reportajes de actualidad; en algunos paises se consi-
derara que no pueden protegerse por derecho de autor,
mientras que en otros se considerara que si (aunque
sean objeto de una excepcién del derecho de autor).

Sin embargo, los que se protege no son los hechos
de base, las ideas o principios reflejados en una obra,
sino la expresion singular por un autor determinado de
esos hechos, ideas o principios. Asi pues, aunque los
articulos periodisticos estén protegidos por derecho
de autor, muchos autores pueden escribir articulos
distintos sobre los mismos hechos.

Cabe sefialar que el hecho de que una obra sea suscep-
tible o no de proteccién por derecho de autor no tiene
nada que ver con el hecho de que la legislacion prohiba
su publicacion o difusién. En algunos paises, estan
prohibidas las obras pornograficas u obscenas, aunque
en teoria pueden ser protegidas por derecho de autor.
Sin embargo, seria dificil hacer valer el derecho de
autor en las jurisdicciones en las que la obra es ilegal
o esta prohibida, especialmente si hacerlo significara
admitir que se ha cometido un delito.

64. ;Puede protegerse
por derecho de autor

un manual de instrucciones?

Por lo general, un manual de instrucciones esta
compuesto por un disefio de tapa, dibujos del producto
de que se trate con texto descriptivo, indicacién de las
funciones del producto, sus especificaciones técnicas,
el modo de uso o funcionamiento y una contratapa.
Suele estar escrito en lenguaje llano; sus descripcio-
nes suelen seguir un orden determinado y es poco
original. A pesar de esto ultimo, puesto que el umbral
de la originalidad en el derecho de autor es bajo, en la
mayoria de los casos, un manual de instrucciones es
susceptible de proteccioén por derecho de autor. Los
hechos y las funciones que se describen e ilustran no
estarian al amparo del derecho de autor, pero si lo
estarian la expresion singular de ellos en texto y dibujos.
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En un contexto competitivo, el plagio y la imitacion
son moneda corriente. Sin embargo, la victima de
esos actos se encuentra ante un dilema: si el presunto
infractor ha cometido plagio o ha imitado la obra
de la victima sin utilizar la marca de la victima, esta
no puede alegar infraccion de la marca; de manera
analoga, no puede alegar infraccion de la patente
si no es titular de la patente correspondiente. Si un
manual de instrucciones es objeto de plagio, sera
posible acusar de infraccién del derecho del autor
a quien haya cometido el plagio. Cabe reiterar que,
puesto que el nivel de originalidad de un manual
de instrucciones es bajo, quienes cometan plagio
estaran en condiciones de evitar que se los acuse
de haber cometido una infraccién si realizan cambios
significativos en el manual. Sin embargo, cuando ni
el derecho marcario ni el de patentes ofrecen medios
de subsanacién, vale la pena buscar proteccién en la
legislacién de derecho de autor.

65. ;Puede protegerse por derecho

de autor el arte folclorico?

El arte folclérico comprende las obras literarias, artis-
ticas y cientificas creadas por grupos nacionales o
étnicos y que han sido transmitidas de generacién en
generacion, constituyendo una parte fundamental del
patrimonio tradicional de dichos grupos. Ese patri-
monio cultural puede incluir folclore, poesia, enigmas,
canciones, bailes e instrumentos musicales étnicos,
ceremonias, pinturas y esculturas, alfareria, bordados,
tapices, prendas de vestir, obras arquitecténicas,
etcétera. También se utilizan los términos “expresio-
nes culturales tradicionales” (ECT) para referirse a
esas obras.

En teoria, muchas expresiones especificas del arte
folclérico estan protegidas por el derecho de autor,
pues quedan incluidas en el ambito de proteccién
del derecho de autor. Por ejemplo, la Ley tipo de
Tunez sobre el derecho de autor para los paises en
desarrollo (la Ley Tipo de Tunez) sancionada por ese
pais con la ayuda de la UNESCO y la OMPI, incorpora
el arte folclérico en el ambito de la proteccién por
derecho de autor. Actualmente, decenas de paises
han sancionado legislacion destinada a proteger el arte
folclérico de distintas maneras, algunas basadas en la
Ley Tipo de Tunez. Los Estados miembros de la OMPI
estan examinando la cuestion de la proteccion de las
ECT gracias a la labor del Comité Intergubernamental
sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). Hay que
tener presente que el sistema de derecho de autor
podria entrar de muchas maneras en conflicto con el
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arte folclorico. Por ejemplo, el plazo de proteccion del
derecho de autor es limitado, pero el arte folclérico
exige protecciéon permanente en cuanto patrimonio
cultural; a menudo, el derecho de autor protege obras
que han sido fijadas en un soporte, pero el arte folcléri-
co esta en continua evolucién y no siempre esta fijado.
Por ejemplo, la historia china de la serpiente blanca y
el Doctor Xu Xian, que se remonta al siglo XIIl, ha sido
objeto de constantes cambios y de enriquecimiento en
la transmision oral a lo largo del tiempo. Ademas, en lo
que respecta al derecho de autor, el titular ha de ser uno
0 mas de uno, pero el arte folclérico pertenece a “una
nacion, grupo étnico o comunidad concretos”; se trata
de conceptos abstractos que son dificiles de identificar
claramente. Una comunidad puede considerar que una
obra es propiedad de la comunidad en su conjunto,
antes que de cada uno de sus miembros. Teniendo
en cuenta las caracteristicas del arte folclérico y sus
conflictos con el sistema de derecho de autor, varios
paises han decidido proteger el arte folclérico en virtud
de legislacion especifica.

66. ;Cuales son las diferencias
entre la proteccion del derecho
de autor y la proteccion de

las marcas?

El hecho de que el derecho de autor proteja las image-
nes y que una marca pueda incluir una imagen podria
dar lugar a la superposicién de derechos de PI. En el
caso de una marca figurativa, ¢deberia el titular del
derecho alegar la infraccion del derecho del autor,
la infraccion de la marca o ambas? Para tomar esa
decisidn, serd necesario analizar la legislacion de
cada jurisdiccion. Las distintas respuestas tendran
importantes e interesantes repercusiones.

Para determinar si se produjo una infraccién del dere-
cho del autor, es necesario juzgar si una imagen es
una copia de la otra. Si se determina que el infractor
ha copiado una imagen protegida por derecho de
autor, ese acto constituye una infraccién del derecho
del autor, con independencia de los productos en los
que el infractor coloque esa imagen. A los fines de
evaluar si se ha cometido una infraccién del derecho
de autor, laimagen es independiente de los productos
en los que se coloque. Si la marca ha sido registrada
para camisas, por ejemplo, el infractor habra cometido
una infraccion con independencia de dénde se utilice
la marca (libros, bebidas, muebles, etcétera).

En algunos casos, no se podra alegarse infraccién del
derecho de autor, pero si infraccidén de una marca. Si

el infractor introduce importantes modificaciones en
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una figura, es posible que el producto de ese acto no
sea considerado una copia que infringe el derecho de
autor. Sin embargo, si la figura imita una marca tanto en
el color como en la forma, eso constituiria una marca
similar en el sentido del derecho marcario. Si la figura se
utiliza en el mismo producto que lleva la marca original,
el acto podra constituir la infraccién de una marca.

Esta hipotesis presenta dos dimensiones: la figura y el
producto. El alcance de la legislacion sobre derecho
de autor es sumamente amplio con respecto a los
productos, pero es menos flexible en cuanto a la
figura en si misma. Por su parte, el derecho marcario
suaviza las normas en lo que atare a la similitud de
las figuras, pero exige tomar en consideracion las
clases de productos de que se trate. Al plantearse una
situacién concreta, habra que determinar caso por
caso si corresponde alegar infraccion del derecho del
autor, infraccion de una marca o ambas (si lo permite
la jurisdiccién en cuestion).

67. ;Cudles son las diferencias
entre la proteccion por derecho
de autor y la proteccion

por patente?

De la comparacion de los dos sistemas se despren-
de que el sistema de patentes esta encaminado a
la proteccion de las invenciones en el campo de la
tecnologia, mientras que el sistema de derecho de
autor se centra en la proteccién de las obras literarias
y artisticas. Habida cuenta de que las obras protegidas
por derecho de autor pueden englobar obras sobre
creaciones cientificas protegidas por el derecho de
patentes, puede darse una superposicion. Con respec-
to a una solucién técnica, por ejemplo, un nuevo tipo de
motor de automdvil, la proteccion por derecho de autor
y la proteccion por patente se centran en aspectos
totalmente diferentes.

El autor de un documento publicado sobre la estructura
de un motor de automovil esté facultado a prohibir que
otra persona copie su documento. Sin embargo, si
alguien fabrica un motor a partir del contenido de ese
documento y lo pone a la venta no infringe el derecho
del autor.

En cambio, en virtud del derecho de patentes, si se
solicita y obtiene una patente sobre ese motor, el titular
de la patente esta facultado a prohibir que otra persona
fabrique y ponga a la venta el motor protegido. Sin
embargo, la existencia de la patente no prohibe que
otra persona escriba un articulo sobre la estructura y
el rendimiento del nuevo motor.



68. ;Como se obtiene el derecho
de autor?

Una de las principales diferencias entre el derecho de
autor y los derechos que se confieren en el &mbito de
las patentes o las marcas es la forma de obtenerlos. El
derecho de autor se adquiere de forma automatica. En
virtud de la legislacion, los autores gozan del derecho de
autor una vez que han creado su obra; el Convenio de
Berna dispone que no son necesarios el registro ni ninguin
tipo de aprobacién previa. Ese hecho permite ahorrar
costos, pero a la vez dificulta a los autores el hacer valer
sus derechos.

El registro de una obra puede constituir una prueba
independiente de la fecha de finalizacién y de la identidad
del titular del derecho de autor. De otra forma, cuando el
titular decide hacer valer sus derechos, segun la naturaleza
de la obra, podra resultarle dificil presentar una prueba
independiente que juegue a su favor. Para resolver ese
problema, se han establecido en muchos paises sistemas
de registro voluntario. Si para el titular de un derecho
una obra es importante y de gran valor, es probable que
la registre. Si su pais no cuenta con un registro, podran
optar por registrar la obra en el registro de otro pais que
sea miembro del Convenio de Berna. Si bien el registro
no es una precondicién de la proteccién por derecho
de autor, en muchos sistemas juridicos puede utilizarse
como prueba preliminar o presuncion de la titularidad del
derecho de autor.

69. ;Como se determina la titularidad
del derecho de autor?

Es un principio basico que el derecho de autor perte-
nece, naturalmente, al autor de una obra, y sirve para
proteger las creaciones del intelecto. La mayor parte de
los sistemas nacionales de derecho de autor disponen
que solo los seres humanos pueden ser autores, aunque
en algunos sistemas las personas juridicas, por ejemplo,
las empresas, pueden ser autores o creadores y, en un
numero aun mayor de sistemas, las personas juridicas
pueden adquirir la titularidad del derecho de autor. En
los muchos sistemas de derecho de autor que distinguen
entre derecho de autor y derechos conexos, las personas
juridicas, por ejemplo, los organismos de radiodifusion,
pueden ser titulares de derechos conexos. A pesar de los
debates sobre si corresponde que un animal o un robot
sean titulares de derecho de autor, los sistemas juridicos
nacionales, por lo general, no lo permiten.

Los tratados internacionales y las legislaciones nacionales
sobre derecho de autor prevén la atribucién del derecho
de autor sobre las obras creadas en circunstancias
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especiales. Por ejemplo, en el caso de una obra de
autoria conjunta, creada por dos personas, se consi-
dera que ambas son titulares del derecho de autor. Los
elementos de algunas obras de autoria conjunta son
divisibles, como la letra y la melodia de una cancién,
que pueden haber sido creadas y usarse por separado;
en ese caso, el compositor y el letrista gozan del
derecho de autor sobre la parte de la cancién que les
corresponde. Ademas, algunos paises cuentan con
disposiciones particulares para atribuir el derecho de
autor sobre las obras realizadas por contrato, las obras
por encargo, las obras audiovisuales o cinematogra-
ficas y las obras derivadas, cada una de las cuales se
describe mas abajo.

70. ;Como se determinala
titularidad de una obra realizada

por contrato?

Cuando una persona encarga a otra la realizacién de
una obra susceptible de proteccién por derecho de
autor o invierte en ella, el primer principio que se aplica
es que debera respetarse el acuerdo entre las partes
(de haberlo), conforme al principio de “libertad contrac-
tual.” Por lo general, el inversor se encuentra en una
posicion fuerte y reclamara en el acuerdo la titularidad
de la obra. Si el inversor ha omitido celebrar un acuerdo
vinculante, es posible que, de todos modos, sea titular
de la obra conforme a la practica internacional. Sin
embargo, en algunos paises, por ejemplo, China, en
ausencia de acuerdo el derecho de autor sobre la obra
pertenece al autor. Cuando los derechos patrimoniales
corresponden a la persona que ha encargado la obra,
aun habra que consultar la legislacion nacional para
determinar si también le corresponderan los derechos
morales. En algunos paises, los contratos no pueden
dejar de lado ni dar lugar a la extincion de los derechos
morales del autor.

Puesto que China y muchas otras jurisdicciones
también dan prioridad a los acuerdos mutuos, y que
cada dia hay mas conciencia de la importancia del
derecho de autor, seria raro que las partes intervinientes
omitieran la celebracién de un acuerdo. Por lo tanto,
en la practica, la cuestion no se plantea.

71. ;Coémo se determinala
titularidad de una obra

por encargo?

Si el autor de una obra es empleado de una empresa,
hay dos maneras de determinar quién deberia ser el
titular del derecho de autor. En los paises del common
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law, como los EE.UU. y el Reino Unido, en los que el
derecho de autor se ha centrado en mayor medida
en los derechos de propiedad, una empresa que
invierte recursos para crear una obra esta facultada
a ser el titular original del derecho de autor o aun
el autor. Por lo general, en ausencia de acuerdo en
contrario, el derecho de autor sobre una obra por
encargo pertenece a la empresa, pues se opera una
cesion automatica del derecho de autor. En los paises
de tradicién juridica romanista, por ejemplo, Alemania
y Francia, se considera que una obra es el reflejo de
la personalidad del autor y de su espiritu, por lo cual
solo las personas fisicas pueden ser autores. Por lo
tanto, el derecho de autor pertenece al autor de una
obra por encargo, aunque la empresa puede ejercer
el derecho de autor o ser cesionaria de él por imperio
de la ley o por contrato.

72. Lapersona cuyo nombre figura
en una obra ;es necesariamente
el autor?

Habida cuenta de que es la creacién de una obra lo
que da nacimiento al derecho de autor, sin que se
exija registrar la obra, determinar quién es el titular
del derecho de autor puede resultar mas complejo
que en el caso de las patentes y las marcas. Por lo
general, el nombre del autor figurara en la obra, de
manera que la titularidad inicial del derecho de autor
puede establecerse a partir de la autoria. Sin embargo,
hay casos en los que la persona que efectivamente ha
creado una obra no coloca su nombre en ella, mientras
que si figura en la obra el nombre de una persona que
no participd en la creacion. En ese caso, puede ser
complicado determinar la atribucién del derecho de
autor. En la practica, para denegar la paternidad a la
persona cuyo nombre figura en la obra se necesitan
pruebas contundentes, por ejemplo, manuscritos, la
obra original, publicaciones, un certificado de registro
del derecho de autor, un certificado emitido por un
organismo de certificaciéon o un contrato en el que se
indique el nombre del autor, por ejemplo.

El derecho de autor puede asimismo transferirse o
cederse, por lo cual el actual titular del derecho de
autor podria no ser el autor inicial, con independencia
de que el nombre del autor inicial figure en la obra.
Es importante consultar la legislacion nacional rela-
tiva a transferencia y cesién del derecho de autor,
puesto que la legislacion aplicable podra variar entre
las jurisdicciones.
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73. ¢Cémo se determina el
derecho de autor sobre una

obra derivada?

Una obra derivada es una obra creada a partir de
una obra original, con expresiones adicionales que
satisfacen el requisito de originalidad, por ejemplo, la
traduccién al inglés de una novela china, el guion de una
obra de teatro adaptado de una novela o una pintura al
6leo dibujada a partir de una foto. Por la labor intelectual
realizada, el traductor, el guionista y el pintor gozan del
derecho de autor sobre sus obras derivadas. Puesto
que una obra derivada procede de una obra original,
contiene tanto la Pl del autor de la obra original como la
Pl del autor de la obra derivada. Fundamentalmente, los
autores de obras derivadas gozan del derecho de autor
solo respecto de la parte que les corresponde, que es
inseparable de la obra original. Por lo tanto, el derecho
de autor sobre la obra derivada debe estar limitado
por la obra original. El autor de la obra derivada ha de
obtener la autorizacion del autor original, especialmente
para hacer un uso comercial de la obra, porque de otro
modo la nueva obra podria infringir el derecho de autor
del autor original. En virtud de la legislacion de derecho
de autor, el autor de una obra derivada podra gozar
del derecho de autor sobre algunos elementos de la
obra e infringir los derechos del autor o del titular de
los derechos sobre la obra original, si no ha obtenido
la autorizacién para utilizar la obra original. Si se ha
creado una obra derivada sobre la base de multiples
obras anteriores, por ejemplo, una pelicula basada en
un guion que, a su vez, es la adaptacién de una novela,
el productor de la pelicula necesita la autorizacién del
autor de la novela y del autor del guion. Es decir, cuanto
mas avanza una obra derivada en la cadena de valor,
mayor sera el numero de licencias necesario.

74. ;Coémo se determina el derecho

de autor sobre una pelicula?

Rodar una pelicula es un proceso intelectual complejo
y sistematico que requiere el trabajo de productores,
guionistas, directores, fotografos, actores, disefiado-
res de escenas de riesgo, artistas de cine, ingenieros
de iluminacién, disefadores de decorado, etcétera.
Para realizar una pelicula son necesarias ingentes
inversiones y cada uno de los participantes debe
realizar una labor sumamente creativa. La distribucion
y exhibicion de una pelicula puede reportar impor-
tantes beneficios, pero al mismo tiempo una pelicula
enfrenta enormes riesgos comerciales. Si la pelicula
se trata como una obra de paternidad conjunta, sera
inevitable que surjan muchas controversias respecto
de su distribucion, porque el derecho de autor esta
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repartido entre demasiados titulares de derechos, en
detrimento del inversor.

Alaluz de cémo se crea el derecho de autor, debe reco-
nocerse desde el principio que una pelicula es creada
conjuntamente por el guionista, el director, el fotografo,
el letrista, el compositor, etcétera. Teniendo en cuenta
la enorme inversion realizada por el productor y las
operaciones comerciales que supone, cabe conferir
los derechos de autor de la pelicula al productor. En
paises de tradicién juridica romanista, como Alemania,
Austria, Francia e ltalia, se presume que los coauto-
res han cedido o concedido en licencia al productor
los derechos de propiedad sobre la pelicula. En los
paises del common law, como Australia, el Canada, los
EE.UU., la India y el Reino Unido, se presume que el
derecho de autor pertenece al productor, si el guionista,
el director, el fotégrafo, el letrista y el compositor no han
firmado ningun acuerdo en contrario con el productor.
Debera consultarse la legislacion de cada jurisdiccion
nacional para determinar cdmo se maneja esa cesiéon
de derechos y qué derechos pueden corresponder a
los coautores.

En cuanto al conjunto de derechos de autor sobre la
pelicula y los derechos de autor de cada uno de los
autores, las legislaciones nacionales sobre derecho de
autor permiten que los guiones, las letras y las obras
musicales se utilicen por separado. Ello significa que,
si alguien quiere utilizar el guion o la musica de una
pelicula, solo necesita obtener permiso del guionista
o del compositor. Ademas, el guionista, el director, el
fotdgrafo, el letrista y el compositor gozan del derecho
de atribucion y remuneracién. La lista de créditos de
la pelicula mostrara los nombres del guionista, los
directores, etcétera, como una forma de atribucion.
En algunos paises, cuando se utiliza integralmente
una pelicula, el director, el guionista, el compositor
y otros autores se reservan el derecho a percibir
una remuneracion.

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones o
Ejecuciones Audiovisuales aborda los derechos cone-
xos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre
peliculas y otras obras audiovisuales. Da cabida a los
distintos sistemas nacionales que rijan la cesion de
los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes
alos productores de peliculas. Los artistas intérpretes
o ejecutantes también pueden tener derecho a una
remuneracién continua.



75. ¢Aladquirir una obra original
también se adquiere el derecho

de autor sobre ella?

Es posible que, al adquirir un ejemplar original de una
pintura o una fotografia, se tenga la ilusion de que se
esta adquiriendo el derecho de autor sobre esa obra,
porque es costosay porque se adquiere la posesién de
la obra. De hecho, conforme a la legislacion de derecho
de autor, adquirir la propiedad de una obra original no
significa adquirir al mismo tiempo del derecho de autor
sobre esa obra.

Quien adquiere un cuadro, como propietario, tiene
derecho a colgarlo en su casa para contemplarlo,
a exponerlo en una galeria de arte o cederlo a otra
persona; sin embargo, si coloca su firma al pie de la
pintura pretendiendo ser el pintor, estaria infringiendo
el derecho del pintor a la paternidad de la obra v,
de manera similar, si hace publicar por una editorial
copias de la pintura, esté infringiendo el derecho de
reproduccién y distribucion del autor.

Cabe sefalar asimismo que quien adquiere una pintura
no puede modificarla, pues de esa forma infringe el
derecho del pintor a proteger la integridad de la misma;
sin embargo, si decide poner la pintura en la estufa'y
quemarla, no infringe el derecho de autor del pintor
porque es libre de disponer de su propiedad. Ademas,
la pintura lleva tanto el derecho de autor del pintor como
los derechos de propiedad de quien la adquiere. Un
pintor que desee modificar esa pintura necesitara la
autorizacion de quien la haya adquirido, de lo contrario
infringira sus derechos de propiedad.

La creacion de obras sobre un
mismo tema ;puede constituir
una infraccion?

76.

El derecho de autor distingue entre “una idea y sus
expresiones”: Los temas pertenecen al ambito de las
ideas y, por lo tanto, no estan protegidos por la legis-
lacién sobre derecho de autor. El mismo tema puede
ser expresado de diferentes maneras por diferentes
personas. Por ejemplo, el amor es un tema eterno en
la literatura. Evidentemente, no es razonable considerar
que todas las historias de amor ulteriores constituiran
una infraccién después de que alguien escribiera la
primera historia de amor. Tanto Romeo y Julieta de
Shakespeare como Los amantes mariposa (conocidos
como “Liang Shanbo y Zhu Yingtai”, uno de los cuatro
grandes cuentos populares de China) son famosas
historias de amor tragicas, pero se trata de obras
independientes, de diferentes autores.
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Por el contrario, si una obra es similar a otra en cuanto
ala expresién y no al tema, por ejemplo, si los parrafos
parecen ser copiados de la novela de otra persona, ello
puede constituir una infraccion. Sin embargo, puesto
que el derecho de autor surge automaticamente, el
titular del derecho debe probar en primer lugar que la
obra se completo antes que la del presunto infractor y
también que el infractor tuvo la oportunidad de acceder
a la obra, a fin de satisfacer la condicion de que haya
“acceso y similitud esencial”, que se aplica en muchas
jurisdicciones. Solo entonces sera posible concluir que
la similitud de la obra del infractor con la obra del titular
del derecho se debe al plagio.

77. ¢Qué es un organismo de

gestion colectiva?

La gestién colectiva es una opcion inherente al sistema
de derecho de autor, que exige o permite a los titulares
de derechos administrar sus derechos por conducto
de una organizacion de gestion colectiva (OGC).

Es posible que no sea realista llevar a cabo una gestion
individual de los derechos de autor y los derechos
conexos. Los autores, los artistas intérpretes o ejecu-
tantes o los productores, por ejemplo, no pueden
ponerse en contacto con todas y cada una de las
emisoras de radio para negociar las licencias y la
remuneracién por el uso de sus canciones. Por otro
lado, no resultaria practico que una emisora de radio
tuviera que pedir especificamente la autorizacion de
cada autor, intérprete y productor para el uso de cada
cancion. Los OGC facilitan la gestion de derechos en
interés de ambas partes y la recompensa econémica
para los titulares de los derechos.

Actualmente, se han creado OGC en la mayoria de
los paises para gestionar, por ejemplo, la concesion
de licencias sobre musica, obras literarias, peliculas,
interpretaciones o ejecuciones, artes visuales y graba-
ciones sonoras. A medida que avanzan las tecnologias
de duplicacién y comunicacion, las obras se utilizan
cada vez mas en diversas formas y a través de las
fronteras y cada vez es mas dificil para los titulares de
derechos abarcar y controlar plenamente el uso de sus
obras. En estas circunstancias, los OGC son cada vez
mas importantes.
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78. ;Qué debe tener presente un

autor cuando crea una obra?

Los titulares de derechos de autor gozan de multiples
derechos sobre sus obras, pero no deben infringir los
derechos de autor de otras personas al crear los suyos
propios. Los autores pueden crear una obra sin consul-
tar o apoyarse en otras obras, como escribir una novela,
componer una pieza musical o compilar un programa
informatico; o pueden recrear una obra basada en la
obra de otra persona, por ejemplo, adaptando una
novela a un guion y, a su vez, hacer una pelicula, o
traducir una obra a otros idiomas. En el primer caso,
se prohibe al autor copiar las obras de otras personas,
no solo literalmente, sino también de forma encubierta,
por ejemplo, sustituyendo por sinénimos algunas
palabras de la obra de otra persona. En el ultimo caso,
una obra creada posteriormente debe estar sujeta a los
derechos de autor anteriores. Si se quiere crear una
pelicula basada en la novela Harry Potter, es necesario
pedir permiso a la autora, J. K. Rowling. Si una obra
posterior incorpora derechos de autor anteriores, el
uso de la obra posterior exige el permiso de todos los
titulares de derechos anteriores.

Por ser creaciones del intelecto, tanto las patentes
como las obras protegidas por derecho de autor
pueden ser mejoradas para formar nuevas obras, y
las obras subsiguientes estaran sujetas a derechos
anteriores. Sin embargo, para evitar la confusién del
consumidor, no se permite a nadie alterar una marca
registrada para producir una nueva marca. En los
paises en los que una marca es objeto de examen
sustantivo, la obtencion de derechos de marca supone
que no exista una marca anterior similar. Por supuesto,
para los titulares de marcas, el peligro relativo a even-
tuales derechos anteriores puede esconderse en otros
ambitos, por ejemplo, el derecho de autor, el derecho
sobre el nombre y los nombres comerciales.

79. ;Los fotégrafos tienen derecho
a exponer en publico fotografias
de personas tomadas por

ellos mismos?

Cuando un fotégrafo toma fotos de otra persona, el
derecho de autor sobre las fotos se determina con
arreglo al acuerdo entre el fotégrafo y la persona
fotografiada. A falta de acuerdo, el derecho de autor,
incluido el derecho a exponer la foto, pertenece al
fotografo. Sin embargo, ello no significa que el fotografo
tenga derecho a mostrar publicamente esas fotos.
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Si en el acuerdo no se estipulan las condiciones de
exposicion y uso, el fotégrafo infringira los derechos
relativos a la publicidad o el derecho a la intimidad
de la persona fotografiada si expone las fotos sin el
consentimiento de esta, especialmente en un contex-
to comercial.

Cuando en una foto hay personas, coexisten en ella los
derechos de autor del fotografo y los derechos de la
personalidad de las personas, que incluyen la posibi-
lidad de controlar el uso de suimagen, especialmente
con fines comerciales. Esos derechos se expresan de
diferentes maneras en los distintos ordenamientos juri-
dicos nacionales. Se tratara de los derechos relativos
a la publicidad, el derecho a la intimidad o incluso el
agravio de “usurpacion”. Por lo general, se considera
que esos derechos son andlogos a los derechos de
propiedad. En algunos paises, esos derechos han ido
tomando forma en la jurisprudencia, mientras que en
otros, especialmente en las jurisdicciones de derecho
codificado, se codifican de distintas maneras.

En muchas jurisdicciones, también se limita la facultad
de un fotografo de exponer o utilizar con fines comer-
ciales las fotografias tomadas en lugares publicos
que incluyan a las personas que se encuentran en
esos lugares.

A menudo se exige el consentimiento. Se pueden
aplicar excepciones, por ejemplo, para figuras publicas
o cuando se fotografian eventos de interés periodistico.

80. Lareproduccion no autorizada
de musica de fondo en un
centro comercial ;constituye
infraccion del derecho de autor?

A menudo, quienes administran un centro comercial
pasan musica de fondo para crear un entorno agra-
dable. Sin embargo, si o hacen sin autorizacién o sin
pagar regalias, podrian infringir el derecho de autor.

El derecho de autor esta protegido por un periodo
de tiempo limitado. Si la musica que se reproduce en
un centro comercial no es musica pop reciente, sino
obras de Bach, Mozart o Beethoven, por ejemplo,
no es necesario pagar regalias a los compositores
porque sus derechos de autor han expirado hace
tiempo. Sin embargo, quienes interpretan esas obras
pueden ser musicos contemporaneos de renombre.
En algunos paises, los musicos gozan de derechos
conexos sobre sus interpretaciones o ejecuciones, y
la mayoria de esos derechos se encuentran todavia
dentro del plazo de proteccion de 50 afios. Por lo tanto,



los centros comerciales pueden infringir los derechos
de los musicos si no tienen el permiso de estos o0 sino
les pagan regalias. Si los centros comerciales repro-
ducen grabaciones sonoras, también pueden infringir
los derechos de los productores de esas grabaciones.

81. ;Esnecesariala autorizacion
de los titulares del derecho de
autor para difundir su obra

en Internet?

Si, se necesita la autorizacion, a menos que se aplique
una limitacién o excepcién en una situacion particular.
Con arreglo al WCT y el WPPT, adoptados por los
Estados miembros de la OMPI, la difusion en linea de
obras, interpretaciones o ejecuciones y grabaciones
sonoras de otras personas requiere la aprobacion del
titular del derecho, y el pago de las tasas correspon-
dientes. El rapido crecimiento de Internet ha hecho de
este medio un canal importante para que los usuarios
accedan a obras literarias, musica, peliculas y juegos.
Los Estados miembros de la OMPI adoptaron los dos
tratados Internet (el WCT y el WPPT) en 1996, tras afios
de debates. Esos tratados actualizan para la era digital
las disposiciones sobre derecho de autor y derechos
conexos del Convenio de Berna y la Convencién de
Roma. Desde entonces, las legislaciones nacionales
han sido revisadas en todo el mundo, contemplando los
derechos de autor y los derechos conexos relativos a la
difusion de obras por Internet, tomando como modelo
el WCT y el WPPT. Debido a que las obras pueden
ser distribuidas rapidamente por numerosos usuarios
en Internet, e igual de rapido es el acceso a ellas, se
han generalizado la difusién y el uso no autorizados
de las obras en Internet, aunque las legislaciones
nacionales disponen que estas actividades requieren
la autorizacion de los titulares de los derechos. De
hecho, la proteccion de los derechos de autor en el
entorno de Internet se ha convertido en un desafio
compartido por la comunidad internacional. Muchos
paises estan abordando el problema desde el ambito
politico, legislativo, técnico y de la observancia.

82. ;Cudles son las limitaciones
y excepciones del derecho

de autor?

La expresion creativa, por ejemplo, la literatura, el arte,
la musica y las peliculas, es un aspecto fundamental
de la vida, y con el fin de satisfacer las necesidades
razonables de acceso y utilizacion y para salvaguardar
el interés publico es necesario equilibrar el derecho de
autor con determinadas excepciones.
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El Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los ADPIC y
los Tratados Internet de la OMPI (el WCT, el WPPT y
el Tratado de Beijing) permiten a los miembros aplicar
limitaciones y excepciones al derecho de autor y los
derechos conexos, siempre que las limitaciones y
excepciones se limiten a: 1) ciertos casos especiales,
2) que no atenten a la explotacién normal de la obra
y 3) que no causen un perjuicio injustificado a los
intereses legitimos del autor o del titular del derecho.
Ese conjunto de condiciones suele denominarse “regla
de los tres pasos”. Si se cumplen las condiciones, el
uso de material sujeto a derecho de autor o derechos
conexos no exige la autorizacion del titular del derecho
ni el pago de una tasa.

A grandes rasgos, las limitaciones y excepciones se
dividen en dos categorias: 1) limitaciones y excepciones
generales, por ejemplo, como el uso leal y las practicas
leales, que se aplican a diferentes tipos de hechos a
medida que surgen, y 2) limitaciones y excepciones
especificas que se aplican a determinadas categorias
de usuarios, usos o ambos, por ejemplo, los reportajes
de noticias, los usos educativos (como los que realizan
las instituciones educativas), los usos personales
no comerciales o los que se permiten para que las
bibliotecas preserven el material o presten servicios a
sus usuarios. La mayoria de los sistemas de derecho
de autor contemplan limitaciones y excepciones espe-
cificas. Un nimero cada vez mayor también cuenta con
disposiciones sobre el uso leal o las practicas leales.
Estas excepciones generales eran tradicionalmente
tipicas de los sistemas del common law, aunque ahora
se han adoptado en algunos paises con leyes basadas
en sistemas de derecho codificado.
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Habida cuenta de que la regla de los tres pasos es
abstracta y ha sido concebida para permitir la adap-
tacion de los sistemas de derecho de autor y derechos
conexos a las circunstancias nacionales, su aplicacion
varia segun los paises que se han adherido a los
tratados de la OMPI sobre derecho de autor y derechos
conexos. En términos generales, es probable que
se permita la reproduccion con fines personales de
estudio, investigacion o analisis gracias a una limitacion
0 excepcion. Sin embargo, si se copia un libro entero o
se descargan peliculas piratas de Internet se comete
una infraccion de derecho de autor en virtud de las
leyes de la mayoria de los paises en la materia.

83. ;Qué tipos de interpretaciones
0 ejecuciones estan sujetas a

limitaciones y excepciones?

En términos generales, se requiere algun tipo de licencia
para la mayoria de las interpretaciones o ejecuciones
publicas de distintos tipos de obras, aunque para
algunos fines la tasa de licencia puede ser muy baja o
nula. Los factores debido a los cuales puede exigirse
una licencia en relacién con una interpretacion o ejecu-
cién publica varian segun la legislacion nacional. En
algunos sistemas, sera posible aplicar una excepcion
cuando los artistas intérpretes o ejecutantes no cobran
honorarios y no reciben una remuneracion del publico.
En otros sistemas, cualquier reunién en el hogar, que
no se limite simplemente a los miembros de la familia
inmediata o a un pequefio grupo de conocidos, se
consideraria publica y, para utilizar obras sujetas a
derecho de autor o derechos conexos, se necesitaria
una licencia. Cabe la posibilidad de aplicar excepciones
por otros motivos durante una reunién publica, por
ejemplo, para la interpretacién de musica durante
los servicios religiosos o los desfiles patridticos. La
concesioén de licencias para las numerosas categorias
de espectéculos publicos se realiza generalmente a
través de los OGC.

En los casos en que las interpretaciones o ejecuciones
que son gratuitas para el publico podrian estar sujetas
a una excepcion, es probable que estén sujetas a
limitaciones y excepciones si los artistas intérpre-
tes o ejecutantes reciben dinero, por ejemplo, los
gastos de viaje, los honorarios de comparecencia o
las recompensas no monetarias. A veces no se cobra
directamente al publico, pero hay un pago indirecto
por la actuacion. Por ejemplo, en algunos restaurantes
en los que se interpreta o ejecuta musica en vivo, el
costo de la musica se incorpora a los precios de los
alimentos y del servicio.
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84. ;Cudl es la diferencia entre

la negociacion de licencias
colectivas impuesta por ley/
obligatoria y la negociacion
de licencias colectivas
contractual/voluntaria sobre
obras protegidas por derecho

de autor?

En el mundo, existen varios tipos de enfoques de
la gestidn colectiva, por ejemplo, la gestion colecti-
va impuesta por ley/obligatoria y la gestién colecti-
va contractual/voluntaria.

La principal diferencia radica en la naturaleza de los
derechos. En el caso de un derecho exclusivo, la conce-
sién de licencias se basa en mandatos voluntarios,
ya sea de la totalidad o de la mayoria de los titulares
de derechos. Es posible prohibir el uso de obras
protegidas. La concesion de licencias es un elemento
esencial de la gestion colectiva. En los casos de un
mero derecho ala remuneracién, que es la esencia de
una licencia no voluntaria, la explotacion tiene lugar sin
el consentimiento de los titulares de los derechos, pero
estos tienen derecho a una remuneracion equitativa. La
gestion colectiva es necesaria para recaudar la remu-
neracion y distribuirla a los titulares de los derechos.

La experiencia demuestra que distintos sistemas
pueden coexistir en armonia, en funcién de la realidad
juridica, politica, econdmica y social, asi como de las
obligaciones internacionales del pais de que se trate.

La naturaleza de los distintos sistemas de OGC
también incidira en las tarifas (denominadas, a veces,
“regimenes de concesién de licencias”). Cuando un
OGC negocia tarifas, un principio clave es que sus
criterios deben ser claros, objetivos y razonables. El
precio de la licencia concedida deberia ser justo y
equitativo. Por ejemplo, un OGC podra considerar la
posibilidad de respaldar sus propuestas arancelarias
con estudios econémicos independientes sobre el
valor econémico de los derechos en cuestion en los
mercados pertinentes. Al evaluar el valor razonable
de la licencia de un OGC, deben tenerse en cuenta
todos los aspectos de la transaccién, incluido el valor
de los derechos y el beneficio que la concesién de
licencias colectivas genera para los usuarios al reducir
el numero de transacciones de concesion de licencias
que deben realizar.



85. ;Qué es una mencion de reserva
del de derecho de autor?

La mencién de reserva del derecho de autor se utiliza
para informar a terceros que la obra de que se trate
esta protegida por el derecho de autor, mediante un
signo “©”, en el que la “c” indica el derecho de autor
(copyright). La mencién de reserva del derecho de autor
se contemplo por primera vez en la legislacion sobre
derecho de autor de los EE.UU. y también figura en la
Convencion Universal sobre Derecho de Autor.

Con arreglo al Convenio de Berna, el goce y el ejercicio
de los derechos de autor no estaran subordinados a
ninguna formalidad, independientemente de si una
obra esta protegida o no en el pais de origen. En otras
palabras, la proteccion de los derechos de autor no
estd restringida ni sujeta a formalidades, como una
mencién de reserva del derecho de autor. A la luz
de los beneficios practicos que ofrece proporcionar
informacion sobre la situacion de la obra en lo que
atafie a los derechos de autor y su titular o titulares,
la practica internacional actual consiste en marcar las
obras con una mencién de reserva del derecho de
autor para declarar expresamente que la obra esta
protegida por derechos de autor y para identificar a su
titular. En el caso de las obras en formato digital, esta
informacion también puede facilitarse en los metadatos
asociados a la obra.

ASPECTOS BASICOS DEL DERECHO DE AUTOR
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Nociones basicas
sobre las marcas




86. ;Qué es una marca?

Una marca es un signo utilizado para un producto o servicio
con el fin de identificar su fuente. “Marca” e “imagen de marca”
se refieren a la misma cosa desde angulos diferentes. Usamos
“marca” cuando nos centramos en sus atributos legales, e
“imagen de marca” cuando nos referimos a la proyecciéon comer-
cial. Una marca registrada es un signo protegido legalmente.
Solo después que la marca empieza a desarrollarse y producir
resultados, y se vende bien y tiene buena acogida entre los
consumidores, puede generar una imagen de marca y efectos
derivados de esa imagen.

Para crear una marca solida es indispensable que su propietario
la proteja legalmente. La mayoria de los paises del mundo han
adoptado el sistema de marcas registradas; las marcas no
registradas gozan de una proteccién mas limitada. Una marca
no registrada que se vuelva notoriamente conocida despertara
el interés de muchos y sera dificil de hacer valer hacer frente a
los infractores de marcas.
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87. ¢Qué diferencia hay entre una

marcay un nombre comercial?

El nombre comercial se utiliza para diferenciar una
empresa de otra. La marca es un signo utilizado en
productos o servicios para distinguirlos de los de otras
empresas. Tanto los nombres comerciales como las
marcas son signos que identifican a las empresas, pero
no necesariamente los productos o servicios que ofre-
cen. La distincién es todavia mas dificil en las empresas
de servicios, porque muy a menudo el nombre de la
empresa es también el nombre del servicio, mientras
que en el caso de los productos, a menudo hay una
diferencia entre el nombre de la empresa y el nombre
de la marca que se utiliza en un producto especifico.
Desde el punto de vista de la imagen de marca y la
reputacidon de la empresa, no existe una distincién
esencial, ya que tanto las marcas como los hombres
comerciales transmiten la reputacién de una empresa.

En la practica, algunas empresas utilizan la misma pala-
bra para referirse a sumarcay a su nombre comercial.
Por ejemplo, el Grupo “HAIER” también tiene marcas
registradas para proteger el uso de “HAIER” como
nombre de sus refrigeradores. Esa practica es aun
mas comun en el sector de los servicios. Por ejemplo,
“Quanjude” es a la vez el nombre comercial del China
Quanjude Group, un famoso restaurante chino de
pato asado, y una marca registrada utilizada en sus
servicios de catering.

88. ;Qué se entiende por uso de

la marca?

Una marca es un signo utilizado para identificar la
procedencia de los productos. Se entiende por uso
de la marca el uso de una marca en lugares donde
pueda identificar esa procedencia, como en los propios
productos; entre otros, paquetes, contenedores, anun-
cios, etc. Por ejemplo, la Gran Muralla era un antiguo
sistema de defensa y ahora es un simbolo de China.
Muchas empresas tienen marcas registradas que
incluyen las palabras “Gran Muralla”, entre otros,
para lubricantes, computadoras, automoviles y vino,
por nombrar algunos. Si el nombre “Gran Muralla” se
utiliza en estos productos o en la publicidad, hace
referencia a las distintas empresas que comercializan
estos productos y, por lo tanto, se utiliza en el sentido
de una marca registrada. En cambio, utilizado en un
texto escrito, como en el dicho “quien nunca haya visto
la Gran Muralla no ha vivido de verdad”, “Gran Muralla”
se refiere al sistema de defensa histérico de China en
si, no a la marca de ninguna empresa. Es decir, el uso
de la “Gran Muralla” en el texto no es un uso de marca
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y, por consiguiente, no queda amparado por el derecho
exclusivo que confiere una marca.

89. ;Qué tipos de marcas

registradas existen?

Dependiendo del objeto sobre el que se utilice una
marca, las marcas registradas se pueden clasificar
en marcas que se utilizan en productos y marcas de
servicio que se utilizan para servicios. Por ejemplo,
“Levis” utilizado en pantalones es una marca de fabrica
o de comercio, mientras que “Air China” utilizado para
servicios de transporte aéreo es una marca de servicio.
Las marcas de fabrica o de comercio aparecieron
antes que las marcas de servicio. Antiguamente, las
empresas prestaban servicios en sus propios puntos
de venta, que podian identificarse por su nombre
comercial. Los productos, sin embargo, se venden
en todo el mundo y necesitan ser identificados por
marcas registradas. Por esta razon, en un principio,
la proteccién de las marcas notoriamente conocidas
en el Convenio de Paris, adoptado en 1883, se referia
Unicamente a las marcas de fabrica o de comercio,
pero no a las marcas de servicio.

Existen dos tipos especiales de marcas registradas, a
saber, las marcas colectivas y las marcas de certifica-
cién. Las marcas colectivas gozan de proteccion en
virtud del Convenio de Paris, mientras que las marcas
de certificacion no se mencionan especificamente en
dicho Convenio. Las marcas colectivas se registran a
nombre de un grupo, asociacién u otra organizacién
para uso de los miembros del grupo. Una marca de
certificacién es controlada por una organizacién que
es capaz de certificar una determinada calidad de un
determinado producto o servicio. Si un producto o
servicio proporcionado por una parte cumple con las
normas establecidas por la entidad certificadora (o
titular de la marca de certificacion), se le permite utilizar
la marca de certificacion para “certificar” la calidad de
su producto o servicio.

90. ;Qué es una marca

notoriamente conocida?

La idea de las marcas notoriamente conocidas se
plasmé por primera vez en el Convenio de Paris, pero
este no le dio una definicién clara. El Acuerdo sobre
los ADPIC amplia el alcance de las marcas de fabrica o
de comercio notoriamente conocidas para abarcar las
marcas de servicio, pero tampoco define el concepto
de marca de fabrica o de comercio notoriamente
conocida. Teéricamente, una marca notoriamente



conocida se refiere a una marca que goza de una gran
reputacion en el mercado y es bien conocida por el
sector pertinente del publico.

En la legislacion de marcas se prevé que la proteccion
de una marca notoriamente conocida es mayor que
la de una marca ordinaria. La mayoria de los paises
exigen el registro de la marca para obtener protec-
cién. En principio, las marcas no registradas no estan
protegidas por la ley, a menos que hayan adquirido
cierta influencia a través del uso. Sin embargo, la
proteccion de una marca notoriamente conocida no
estéa condicionada al registro.

Ademas, el alcance de la proteccién de una marca
notoriamente conocida es mayor que el de una marca
ordinaria. Supongamos que la marca “Red Bull” de A
ha sido registrada para un producto de “bebida sin
alcohol”, y que B utiliza esta marca para un pesticida.
Dado que una bebida sin alcohol es esencialmente
diferente de los pesticidas, la accién de “B” no viola
los derechos de marca registrada de “A”. Sin embargo,
sila marca de A es una marca notoriamente conocida,
entonces su uso en un pesticida puede inducir a pensar
que la bebida de A sabe a pesticida, lo que afectara
negativamente a los intereses de A. En este caso, es
probable que se considere que la accién de “B” diluye
la reputacién de la marca de “A” y, por lo tanto, que
infringe los derechos de marca de “A”.

Cabe sefalar que para determinar si una marca es
notoriamente conocida se toma como referencia el
sector pertinente del publico, no todos los consumi-
dores. Muchos productos tienen sus propios grupos
de consumidores. Por ejemplo, algunas marcas de
equipos deportivos especializados solo son conocidas
por los segmentos del publico consumidor interesados
en ese deporte o que lo practican, y posiblemente
desconocidas para los consumidores que no estan
familiarizados con ese deporte. Su desconocimiento
de estas marcas no significa que las marcas no sean
notoriamente conocidas. Por lo tanto, la encuesta para
valorar la popularidad de una marca, debe estar dirigida
a grupos especificos de consumidores.

91. ;Deben todos los productos
estar protegidos por

marcas registradas?
Para poder utilizar una marca no es necesario registrarla.
Sin embargo, el uso de marcas no registradas conlleva

importantes riesgos juridicos. En muchos paises, los
derechos de marca se conceden siguiendo la férmula

NOCIONES BASICAS SOBRE LAS MARCAS

de “primero en presentar la solicitud”. Es decir, se
concedera el derecho exclusivo sobre una marca a
quien lo solicite en primer lugar, independientemente
de que la haya utilizado o no.

Si una empresa utiliza una marca no registrada, corre
el riesgo de que otros se le adelanten para registrarla.
En este caso, la empresa solo podra utilizar su marca
con el alcance original y no podra ampliar su alcance.
Ademas, si no se realizan suficientes busquedas, es
posible que una marca no registrada sea idéntica o
similar a una marca registrada que pertenezca a un
terceroy que, por lo tanto, se corra el riesgo de infringir
los derechos de marca de los demas. Se requiere una
inversion y un esfuerzo considerables para crear una
marca notoriamente conocida utilizando una marca no
registrada. En cambio, una vez efectuado el registro, el
titular goza del derecho exclusivo de utilizar la marca
y conserva intactos sus derechos, ya que ninguna
otra organizacion, individuo o grupo puede utilizarla
sin autorizaciéon

92. ;Qué se entiende por caracter

distintivo de la marca?

El caracter distintivo de una marca se refiere a las
caracteristicas que permiten a una marca distinguir la
fuente de un producto o servicio. Si un signo no permite
identificar la fuente de un producto, no funciona como
marca. Adquirir caracter distintivo es como correr un
maratén. Es importante tener cierta ventaja desde el
disparo de salida, pero es alin mas importante mante-
ner el funcionamiento de la empresa a buen ritmo.

Los neologismos acufiados por una empresa, como
“SONY”, “Haier” y “Kodak” tienen un caracter distintivo
inherente, a diferencia de palabras comunes como
“Apple”, “Shell” y “Amazon” (“manzana” “caparazén”
“amazona”). Sin embargo, desde el punto de vista de
la popularidad, “Apple” destaca entre las demas, sefial
de que merece la pena invertir esfuerzos en la creacion
de una imagen de marca.

Si se ha cometido un error al crear su marca —por
ejemplo, si ha infringido una disposicion que prohibe
el registro de una marca- puede ser expulsado del
maratdén antes mencionado. Por ejemplo, si una
marca es muy similar a un emblema nacional, su
registro esta prohibido y sera denegado. Y si llegar
a registrarse, es muy probable que sea invalidada
ulteriormente. Este tipo de marca es como un auto
antiguo que no ha sido mantenido y que puede fallar
en cualquier momento.
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Cabe sefalar que el caracter distintivo de la marca esta
relacionado con los productos y servicios cubiertos
por la marca. Por ejemplo, la marca “Apple” tiene
indudablemente un caracter distintivo cuando se utiliza
en computadoras o teléfonos moviles, pero no cuando
se utiliza en zumos, porque la gente pensaria que
“Apple” significa que el zumo estéa hecho de la fruta.

93. ;Qué es un nombre genérico?

En el sentido de la legislacién de marcas, se entien-
de por nombre genérico el nombre de un producto
establecido por la aplicacion de la legislacion o por
su uso como tal. A la hora de determinar si un término
es genérico, se han de tener en cuenta las normas
nacionales y/o del sector. Si un sector pertinente del
publico cree que un nombre puede servir para designar
una clase de productos, debe considerarse un nombre
genérico establecido por el uso. El hecho de que un
nombre figure como nombre de producto en un libro
de referencia profesional o en un diccionario puede
utilizarse como referencia para determinar si se ha
establecido un término genérico por el uso. Un nombre
genérico es un nombre comun para un tipo particular
de productos, que no sirve para indicar el origen de
un producto. No puede protegerse como marca por
falta de caracter distintivo.

En el comercio, puede suceder que el propietario de
una marca llame indebidamente a su producto por su
marca, y los competidores pueden seguir el ejemplo,
llamando a su producto por la marca de ese propietario.
Si el titular del registro de la marca no hace valer sus
derechos de marca, la marca puede llegar a convertirse
en un nombre genérico para una clase de productos.
La marca pierde asi su funcion principal de identificar
el origen de un producto y, por lo tanto, ya no puede
ser utilizada como tal.

94. ;Qué elementos pueden

utilizarse como marcas?

Una marca ayuda a identificar el origen de un producto
a través de los sentidos humanos. Las personas reci-
ben mensajes a través de la vista, el oido, el olfato,
etcétera, pero predominantemente a través de la vista.
Las marcas que se pueden ver son la forma mas comun
de marca. El Acuerdo sobre los ADPIC establece que
los Miembros pueden exigir, como condicién para el
registro, que los signos sean perceptibles visualmente.

Los elementos que pueden utilizarse en una marca
visualmente perceptible incluyen palabras, letras,
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numeros, elementos figurativos y colores. Por supues-
to, una marca puede contener dos 0 mas de estos
elementos. Por ejemplo, la marca de Microsoft contiene
una palabra y un dispositivo.

Al estipular los elementos que pueden registrarse como
marcas, el Acuerdo sobre los ADPIC no menciona los
signos tridimensionales (3D). Sin embargo, muchos
paises y territorios, como la Unién Europea (UE),
Chinay los Estados Unidos, permiten que los signos
3D sean registrados como marcas. Entre los ejemplos
de marcas tridimensionales conocidos estan la botella
de vidrio de Coca-Cola, la presentacion distintiva
de los bombones de chocolate Ferrero Rocher y la
forma del encendedor Zippo. En la practica, el examen
de las marcas tridimensionales es a menudo mas
estricto que el de las marcas ordinarias, y puede ser
necesario demostrar que los signos tridimensionales
se han utilizado durante mucho tiempo y han adquirido
caracter distintivo.

Como marca no convencional, una marca sonora
presenta la ventaja de hacer llegar a los consumidores
sugerencias psiquicas. Muchas empresas establecidas
tienen sus propias marcas sonoras. Por ejemplo, la
mayoria de los consumidores estan familiarizados con
el rugido del ledn al principio de una pelicula de la MGM
y con el sonido “Hello Moto” de Motorola. China, la UE
y sus Estados miembros, y los EE.UU. tienen marcas
sonoras reconocidas.

Las marcas olfativas son raras. Un ejemplo es el hilo
de bordar de OSEWEZ con aroma a flores de plumeria,
aprobado por la Comisién de Audiencias y Recursos en
Materia de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas
de los Estados Unidos en 1990.

95. ;Por qué no se pueden registrar

como marcas algunos signos?

Las marcas son un puente entre los consumidores
y los productores, ya que ayudan a los consumido-
res a asociar un producto con su fuente para que
puedan elegir correctamente los productos que desean
comprar. Sin embargo, una marca similar al nombre de
un pais 0 a un emblema nacional no solo no permite
distinguir las fuentes de los productos, sino que puede
inducir a error en cuanto al origen de los productos
0 servicios, y puede considerarse perjudicial para la
dignidad de ese pais. Del mismo modo, un signo que
suponga un insulto a la religion o una discriminacion
racial de otras personas no puede utilizarse como
marca registrada.



Ademas, los signos que envian mensajes obviamente
exagerados o engafiosos —por ejemplo, el uso de
“platino puro” para un encendedor, de modo que se
induzca a pensar que esta hecho exclusivamente a
base de platino, no pueden registrarse como marca.

96. ;Como se determina el alcance
de la proteccion de los derechos

de marca?

Una marca se compone de dos partes: el signo y los
productos o servicios representados por el signo.
Por ejemplo, la marca “Apple”, tal como se utiliza en
computadoras, y la marca “Apple”, tal como se utiliza
en teléfonos inteligentes, son dos marcas diferentes.
Al solicitar el registro de una marca, el solicitante debe
decidir tanto sobre el signo como sobre los productos
0 servicios a los que va a aplicarse la marca.

Sin embargo, el alcance de la proteccion de una marca
no se limita al signo y a los articulos inscritos en el
certificado de marca; si no se hace extensible a otros
similares, puede ser facilmente obviado. Por ejemplo,
“OLAY” y “OKLY” son muy similares, al igual que
“adidas” y “odidas”. Por lo tanto, puede generar confu-
sion entre los clientes. Tomando otro ejemplo, el agua
mineral (de manantial) y el agua de soda (agua normal
con carbonatacion afiadida) son ambas bebidas, pero
puede haber confusion si se aplica una marca registra-
da para el agua mineral al agua de soda. Para evaluar
si dos productos son similares, se utiliza habitualmente
la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas (Arreglo de Niza).
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97. ;Coémo se puede saber si una
marca infringe un derecho de

marca existente?

Para determinar si se esta infringiendo una marca, se
deben tener en cuenta dos aspectos: 1) la similitud
entre los dos signos y entre los productos designados
por los signos, y 2) el riesgo de confusion. Si existen
dos marcas idénticas de “Oso Polar”, una para deter-
gentesy la otra para refrigeradores, es poco probable
que induzcan a confusién, ya que los productos a
los que se aplican son diferentes. Las dos marcas
pueden coexistir sin entrar en conflicto. Dos marcas
diferentes, por ejemplo, “Huawei” y “Apple”, utilizadas
en productos idénticos, a saber, teléfonos mdviles,
tampoco son incompatibles.

Para determinar si dos marcas son idénticas se aplican
las normas de “atencién general del publico pertinente”,
“observacion integral” y “comparacion aislada”. Se trata
esencialmente de una simulacién de la forma en que
los consumidores compran. Por ejemplo, cuando los
consumidores desean comprar sus marcas favoritas en
un supermercado, por lo general las buscan basandose
en su memoria visual. Después de encontrarlos, los
tiran a la cesta de la compra sin pensarselo dos veces.
Los consumidores de diferentes tipos de productos no
pertenecen al mismo grupo de personas y sus grados
de atencion general varian. Por ejemplo, los clientes
de dispositivos médicos, que son generalmente cono-
cedores, y los compradores de joyas estaran mucho
mas atentos a lo que compran que los compradores
de articulos de primera necesidad.
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Para determinar las similitudes entre productos debe-
mos tener en cuenta factores como la funcion, el uso, el
sector industrial, el canal de ventas y los consumidores
de los productos. Tanto la Coca-Cola como el agua
mineral son bebidas y normalmente se colocan en el
mismo estante en un supermercado, son productos
similares. Para comparar dos tipos de productos
es muy util la Clasificacién de Niza de productos y
servicios. Pero si los consumidores consideran que
dos productos estan de alguna manera relacionados,
aunque pertenezcan a clases diferentes, es posible que
ni se tenga en cuenta la Clasificaciéon de Niza.

98. ;Qué esla Clasificacion de Niza?
Con el fin de clasificar productos y servicios para el
registro de marcas, el 15 de junio de 1957 se firmé en
Niza (Francia) el Arreglo de Niza, que entré en vigor el
8 de abril de 1961. La Clasificacion de Niza divide los
productos en 34 clases, y los servicios en 11 clases,
lo que facilita mucho la busqueda y administracion de
marcas. En algunos paises, como Chinay el Japén, las
clases se dividen en grupos. Los productos del mismo
grupo suelen ser productos similares, lo que puede
ayudar a los solicitantes a comprender las similitudes
y el alcance de la proteccién de los productos.

En la tabla de productos y servicios similares de China,
basada en la 112 edicién de la Clasificacion de Niza
(2017), por ejemplo, hay 13 grupos de productos simila-
res de la clase 25 “prendas de vestir, calzado, articulos
de sombrereria”. En el Grupo 2501 “prendas de vestir”,
hay decenas de productos entre los que se incluyen
“batas [guardapolvos] 2500107, “suéteres 250034”,
“camisas 250042”, “camisas de manga corta 250044”
y “prendas de vestir *250045".

Al presentar una solicitud, el solicitante debe indicar
el nombre de un producto especifico, como “suéter”,
en lugar del nombre de grupo “prendas de vestir” o el
nombre genérico “prendas de vestir, calzado, articulos
de sombrereria”.

99. En qué consiste el principio
relativo a la titularidad en
funcion de quien haya sido el

primero en solicitar el registro?

Laimportancia de las marcas como puente entre produc-
tores y consumidores radica en su uso 'y no en su registro.
Una marca puede ser usada en un producto o en su
envase o en la publicidad. Para muchas empresas, la
publicidad a gran escala es una forma importante de
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aumentar la visibilidad de sus marcas. Dado que el uso
de las marcas es tan importante, ¢por qué en las legisla-
ciones de marcas de muchos paises la titularidad de las
marcas se determina generalmente en funcion de la fecha
de presentacién de la solicitud para su registro y no en
funcién de la fecha de la primera utilizacion de las mismas?

Aunque parece poco flexible determinar la propiedad
de la marca en funcién de la fecha de presentacién de
la solicitud de registro a expensas de quienes la hayan
utilizado anteriormente, esta manera de proceder esta-
blece normas claras sobre la titularidad de los derechos
de marca, lo que facilita la administracién de la marca
y la solucién de los litigios que puedan surgir. Por el
contrario, el criterio en funcion de “primero en usar”
favorece los derechos de los usuarios anteriores, pero
puede hacer que la propiedad sea dificil de determinar.
En caso de litigio, puede ser dificil investigar y reunir
pruebas. En un contexto de inseguridad en cuanto a la
titularidad de los derechos de marca, los empresarios
dudaran a la hora de invertir recursos en la promocion
de sus marcas. En general, el principio de “primero en
presentar la solicitud” es mas conveniente que el de
“primero en usar”, y ha sido adoptado por la mayoria
de los paises del mundo.

100. ;Qué son los examenes de forma
y los examenes sustantivos?

Para el examen de las solicitudes de registro de marcas,
las autoridades nacionales de marcas aplican dos
criterios: los exdmenes sustantivos y los exdmenes
formales. En una jurisdiccién que favorece el examen
de fondo, la oficina de marcas examina tanto los
aspectos formales como los sustantivos de una soli-
citud. Si la solicitud cumple con los requisitos de
registro, sera aprobada para su registro; si no lo hace,
sera rechazada. En una jurisdiccion que se rige por el
examen de forma, la oficina de marcas se centra en las
formalidades de los documentos de la solicitud y en
aspectos de procedimiento. Se concedera el registro
alos solicitantes que cumplan los requisitos formales.
Incluso en los paises en los que se realiza el examen
sustantivo, el alcance del examen varia de un pais
a otro. En algunos paises, como China, el Japén
y los Estados Unidos de América, las autoridades
de marcas examinaran todos los aspectos de una
solicitud de registro de marca para determinar si la
solicitud viola alguna disposicién prohibitiva, asi como
si la solicitud entra en conflicto con algun derecho de
marca registrado con anterioridad. En otras partes
del mundo, como la UE y sus Estados miembros, las
autoridades solo examinan si la solicitud se atiene a
las disposiciones prohibitivas.



101. ;En qué consisten los
procedimientos de oposicion
e invalidacion en el ambito de
las marcas?

En muchos paises, cuando una solicitud de registro de
marca satisface el examen de forma, se publica antes
de que se conceda el registro. Si una de las partes
considera que la solicitud entra en conflicto con alguna
disposicion prohibitiva de la legislacion de marcas, o
con sus derechos e intereses, puede presentar una
oposicion para impedir el registro de la marca. Si la
parte interesada no presenta la oposicioén en el plazo
establecido y la marca es registrada, podra solicitar
posteriormente la invalidacién de la marca registrada.

En lo que respecta a la observancia de los derechos de
marca, las oposiciones son mucho mas eficaces que los
procedimientos de invalidacion. En un procedimiento
de oposicidn, el oponente se encuentra en una posicion
ventajosa, ya que todavia no se ha aprobado la solicitud
de registro de la marca. Una accién de invalidacion es
una impugnacion planteada después de que la marca
haya sido registrada. Mientras no se logre la invalida-
cion, la marca en cuestion sigue siendo valida. Ademas,
la invalidacién de una marca puede estar sujeta a
revision judicial, lo que puede alargar todo el proceso.

102. ;Qué es un agente de marcas?

Para solicitar el registro de una marca, el solicitante
puede recurrir a un agente (o representante) de marcas
para que tramite la solicitud en su nombre. Dado que
la solicitud de registro de una marca es un proceso
que lleva mucho tiempo —a menudo mas de un afio—e
implica complejos requisitos legales y procesales y
muchos obstaculos inesperados, es necesario estar
familiarizado con los procedimientos legales pertinen-
tes. Un agente de marcas experimentado, que conozca
los procesos y normas de examen y tramitaciéon de
marcas, estara en mejores condiciones para realizar
evaluaciones precisas de una situacion y ayudar al
cliente a resolver problemas. Ademas, en muchos
paises, si el solicitante no esta establecido o domici-
liado en el pais de presentacion y no tiene direccién
para notificaciones, debe esté representado ante la
oficina por un agente.

103. ;Qué se entiende por
marcas asociadas?

El alcance de la proteccion de una marca se refie-
re tanto al signo como a los productos y servicios

NOCIONES BASICAS SOBRE LAS MARCAS

cubiertos por el signo. Para ampliar el alcance de
la proteccion de una marca e impedir que otros “se
aprovechen” de su reputacion, el solicitante del registro
de la marca puede solicitar el registro de varias marcas
similares e incluir mas productos en el alcance de la
proteccion prevista.

Por marcas asociadas se entiende un grupo o serie de
marcas similares registradas por el titular del registro
para productos idénticos o similares. Por ejemplo, para
proteger su marca “fERGRE”, el China Wahaha Group
también ha registrado las marcas “B$ESE”, “GEiErE”,
“BARGTE”, “SEMATA”; el Grupo también ha efectuado el
registro de “WAHAHAHA” y “WA HA”.

104. ;Qué es el registro preventivo?

Por registro preventivo se entiende el hecho de que
el propietario de una marca registre su marca para
productos o servicios en multiples clases. Del mismo
modo que un escudo sirve para protegerse contra las
flechas, el registro preventivo sirve para reforzar la
proteccion de los productos y servicios contra posibles
infracciones. Por ejemplo, el Grupo Lenovo de China
ha registrado su marca “LENOVO” en todas las clases
de productos y servicios.

El propietario de una marca tiene la obligacién de
utilizarla. Si una marca no se ha utilizado durante tres
afos consecutivos, puede ser cancelada. En muchos
paises, como China, las marcas asociadas y las marcas
registradas con fines preventivos no estan exentas del
riesgo de cancelacion. Si el titular del registro de la
marca solo utiliza su marca principal, tanto sus marcas
asociadas como las marcas registradas con fines
preventivos corren el riesgo de ser canceladas por falta
de uso. Sin embargo, hasta que alguien presente una
accion de cancelacion, todas esas marcas seguiran
siendo validas. El registro preventivo de marcas es
esencialmente una estrategia con la que el propietario
de lamarca invierte dinero para extender los limites de
su “zona segura”.

105. ;Cuanto dura el plazo de
proteccion de una marca?

El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que el plazo de
proteccién de una marca no debe ser inferior a siete afios;
por lo general, la duracién del registro es de 10 afios.
Ademas, una marca registrada puede ser renovada inde-
finidamente. Aunque tanto las patentes como las marcas
constituyen propiedad industrial, los registros de marcas
son renovables, mientras que las patentes no lo son.
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En esencia, las marcas son signos comerciales cuyo
valor se deriva de la reputacién en su uso en el comer-
cio. Si el registro de una marca no es renovable, dejara
de estar protegida después de su expiracion, y se
perdera la inversidn sustancial del propietario de la
marca. El orden del mercado también se vera afecta-
do, ya que los consumidores no podran comprar las
marcas a las que ya estaban acostumbrados.

Una patente plasma un logro intelectual cuyo valor
procede de la creatividad del inventor, y las soluciones
a un problema técnico suelen ser limitadas. Si las
patentes fueran infinitamente renovables, ello signifi-
caria que el titular de los derechos podria monopolizar
indefinidamente una determinada tecnologia, lo que
obviamente afectaria al progreso de la ciencia y la
tecnologia y seria perjudicial para el interés publico.

106. ;Por qué el propietario de
una marca tiene la obligacion
de utilizarla?

Si el titular de una patente, en su calidad de propie-
tario de propiedad industrial, no utiliza o subutiliza
su patente, es posible que se requieran licencias
obligatorias como resultado de ello, pero la patente no
se vera privada de proteccion juridica. Por otra parte,
el propietario de una marca esta obligado a utilizar su
marca. Si la marca no se utiliza durante mas de tres
afos consecutivos, puede ser cancelada.

La vida de una marca radica en su uso. Si se mantiene
inerte durante mucho tiempo, pierde su funcién de iden-
tificar la fuente de los productos o servicios. Aunque tal
marca exista legalmente, en la vida real est4 muerta.
Ademas, al elegir sus marcas, los solicitantes desean
nombres que suenen bien, que sean faciles de recordar
y que sean reconocibles. Desafortunadamente, tales
nombres son limitados, por lo que es necesario limpiar
el Registro de Marcas, eliminando aquellas marcas
que no hayan sido utilizadas durante mucho tiempo,
optimizando asi los recursos del registro de marcas.

107. ;Qué se entiende por derechos
anteriores que pueden entrar
en conflicto con los derechos
de marca?

En un ordenamiento juridico, a menudo los diferentes
derechos entran en conflicto entre si, y los derechos
de marca no son una excepcion. Entre los derechos
anteriores que pueden entrar en conflicto con los
derechos de marca estan los derechos sobre nombres
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comerciales, el derecho de autor, los derechos sobre
disefios industriales, y los derechos sobre los nombres.

Una marca identifica la fuente de un producto, mientras
que un nombre comercial diferencia a las empresas,
y ambos son signos comerciales. Si alguien solicita
el registro como marca del nombre comercial de
una empresa notoriamente conocida, por ejemplo,
“P&G”, ello infringira los derechos de P&G sobre el
nombre comercial.

De los diversos elementos que pueden utilizarse para
crear una marca, los elementos figurativos y la musica
son también objeto de proteccion por derecho de autor.
Si se registra una obra de arte o musical protegida por
derecho de autor como marca sin autorizaciéon, se
infringirén los derechos de autor anteriores.

Una marca puede ser un signo tridimensional, y un dise-
fo industrial, que es estéticamente agradable y puede
utilizarse en la industria, es a menudo tridimensional.
Por lo tanto, los derechos de marca también pueden
entrar en conflicto con los derechos anteriores sobre
los disefios industriales.

Los derechos sobre el nombre y el retrato son derechos
de la personalidad. En la practica, si alguien que es
homaénimo de una celebridad solicita registrar su propio
nombre, la autoridad de marcas puede rechazar la
solicitud alegando que perjudicara el interés publico
mas alla del ambito del uso leal o que entra en conflicto
con el nombre de esa celebridad.

108. ;Qué son las licencias
monopolizadoras, las licencias
exclusivas y las licencias

ordinarias de marcas?

Una licencia monopolizadora es una licencia por la
cual el propietario de la marca autoriza a un solo
licenciatario a utilizarla, y el propietario de la marca
no puede utilizarla en un territorio determinado dentro
de un periodo de tiempo determinado. Una licencia
exclusiva autoriza al licenciatario a utilizar la marca
de manera exclusiva, pero el propietario de la marca
puede seguir utilizandola. Con una licencia ordinaria,
el propietario de la marca autoriza al licenciatario a
utilizar la marca, pero se reserva el derecho de utilizar
la marca propiamente dicha y de autorizar a otros
licenciatarios a utilizarla.

De los tres tipos de licencias, la licencia monopoliza-
dora otorga la autoridad més amplia al licenciatario.
Cuando se produce una infracciéon de marca, la ley



permite que el licenciatario emprenda acciones por
su cuenta, como ocurre en muchos paises, porque es
el que mas sufre como unico usuario. En el caso de
una licencia exclusiva, el licenciatario goza de menos
derechos. Puede presentar una demanda conjunta
con el propietario de la marca y si este ultimo desiste
de presentarla, puede presentarla por su cuenta. En el
caso de una licencia ordinaria, el licenciatario no puede
demandar por su cuenta, ya que es solo uno de los
licenciatarios, a menos que cuente con la autorizacién
especial del propietario de la marca.

109. ;Por qué las licencias
obligatorias no se aplican a
las marcas?

Las licencias obligatorias se aplican a las patentes de
invencién, a los modelos de utilidad y a los derechos
de autor, pero no a las marcas. Esto se debe a que los
objetos de las licencias obligatorias son creaciones
intelectuales, mientras que una marca es, en esencia,
un signo comercial.

Supongamos que estalla una crisis sanitaria que
requiere la produccién a gran escala de un medi-
camento patentado propiedad de la empresa A. En
estas circunstancias, se justifica la concesion de
licencias obligatorias del medicamento. Pero no es
necesario etiquetar el medicamento producido por un
licenciatario con la marca registrada de la empresa A.
El hecho de que se use una marca en el medicamento
no afectara la eficacia del mismo. Por el contrario, el
uso de la marca de la empresa A en el medicamento
hara que el publico crea que el medicamento fue hecho
por la empresa A en lugar del licenciatario.

110. ;Cual es el simbolo de
marca registrada?

El simbolo de marca registrada aceptado a nivel inter-
nacional es ®, que proviene de la palabra en inglés
“register”, que indica que la marca ha sido registrada.
Algunas empresas utilizan TM (“Trade Mark”), para
notificar que la palabra o simbolo en cuestion es una
marca. Significa que se trata de una marca no regis-
trada o que estd pendiente una solicitud de registro
de marca. Ademas, el propietario de la marca tiene el
derecho, pero no la obligacién, de utilizar el simbolo
de registro. Esto significa que puede o no colocar el
simbolo junto a su marca.

NOCIONES BASICAS SOBRE LAS MARCAS

111. ;Qué se entiende por uso
descriptivo de la marca?

El Derecho moderno de marcas permite la existencia
de elementos no distintivos en una marca, como “cola”
en “Coca-Cola”. Se permite el registro de elementos
que no son intrinsecamente distintivos si han adquirido
caracter distintivo por el uso, como “Wuliangye”, que
originalmente se referia a un licor destilado de cinco
variedades de granos.

Si se hubiera prohibido el uso de la palabra “cola”
después del registro de la marca “Coca-Cola”, habria
sido perjudicial para el interés publico y “Pepsi Cola”
no habria existido. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula
que “los Miembros podran establecer excepciones
limitadas de los derechos conferidos por una marca
de fabrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de
términos descriptivos, a condicion de que en ellas se
tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de
la marca y de terceros”.

Cabe sefalar también que todo uso descriptivo de una
marca se basa en la condicién de que la marca se utilice
en un producto en el sentido del Derecho de marcas.
Si bien el uso de “Coca-Cola” no constituye un uso de
la marca (fuente del producto), el uso descriptivo de
la marca no es posible, por ejemplo, si se menciona
en un libro.

112. ;Qué se entiende por uso
indicativo de la marca?

Como una marca es un activo importante y una herra-
mienta del propietario de la marca en la competencia
del mercado, en teoria el propietario de la marca tiene
derecho a prohibir a cualquier otra persona el uso de su
marca sin autorizacion. En realidad, sin embargo, el uso
de la marca por parte de terceros puede justificarse,
en la medida en que deban utilizar la marca para
proporcionar a los consumidores informacién sobre
sus productos.

Tomemos por ejemplo las computadoras de “Apple”.
Los vendedores de computadoras, talleres de repa-
racion y proveedores de repuestos que comercializan
productos de “Apple” deben utilizar la marca de Apple
para explicar los productos que venden o los servicios
que prestan. Sin embargo, si actuan deslealmente, por
ejemplo, si son comerciantes independientes que se
hacen pasar por franquicias o si venden computadoras
de segunda mano como nuevos productos, pueden
estar excediendo el limite del uso leal para infringir los
intereses del propietario de la marca.
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113. ;Qué diferencia hay entre la
cancelacion y la invalidacion de

una marca?

Tanto la cancelacion como la invalidacion de una
marca acarrean la pérdida de los derechos de marca,
pero existen diferencias significativas entre los dos
procedimientos. La cancelacion de una marca se
produce por problemas en el uso de la marca. Por
ejemplo, si el propietario de la marca modifica de
manera indebida la marca o la informacion sobre el
propietario de la marca. La consecuencia es que los
derechos de marca perecen a partir de la fecha de
cancelacién. Si una marca ha sido registrada el 13 de
enero de 2016 y ha sido cancelada por uso indebido
y la cancelacion fue anunciada el 14 de junio de 2018,
entonces se entiende que los derechos de marca han
quedado extinguidos en junio de 2018.

La invalidacion de una marca se produce porque la
marca tenia defectos en el momento de la solicitud.
Una marca similar al nombre de un pais puede ser
anulada porque es perjudicial para el interés publico.
Si se hubiera invalidado la marca mencionada en el
parrafo anterior, se consideraria inexistente a partir
de enero de 2016.
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114. ;Quéesla
importacion paralela?

A medida que aumenta la globalizacion econémica,
muchas grandes marcas han establecido fabricas
en el extranjero para distribuir sus productos a nivel
mundial. Aunque estos productos se venden bajo la
misma marca, pueden diferir en sus especificaciones
técnicas y precios. Como resultado, algunos comer-
ciantes compran barato y venden caro, moviéndose
entre paises con precios bajos y paises con precios
altos. A diferencia de las mercancias falsificadas, las
mercancias importadas paralelamente son auténticas
porque proceden del productor auténtico y llevan
marcas auténticas. Como esta practica es diferente
de la importacién de productos falsificados o del
mercado negro, se denomina “importacién paralela”
o “mercado gris”.

La importaciéon paralela es consecuencia de los
desequilibrios de los mercados divididos a escala
regional. Las empresas propietarias de marcas intentan
segmentar los mercados utilizando diferentes estra-
tegias de fijacion de precios y obtener los mayores
beneficios posibles, y la diferencia de precios en si
misma incentivara el flujo de productos de los merca-
dos de precios bajos a los mercados de precios altos.
Normalmente, después de la venta legal de los produc-
tos, el titular de la marca ya no puede ampararse en el
derecho sobre la marca para intervenir en el mercado;
de lo contrario, ello afectaria a las transacciones del
mercado. Es la teoria del agotamiento de los derechos.
Sin embargo, hasta la fecha no existe un enfoque
acordado a nivel internacional sobre el agotamiento
de los derechos de marca.
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115. ;Por qué han de protegerse
los esquemas de trazado de
los circuitos integrados?

Un circuito integrado, también conocido como chip o semiconductor, es
un circuito con funciones particulares. Gracias a la tecnologia de semicon-
ductores, el circuito integrado reline un cierto niUmero de componentes
electrénicos comunes como resistencias, condensadores y transistores,
asi como el cableado entre ellos. El circuito integrado es la base de la
industria de la Tl y el motor impulsor de su rapido desarrollo. Su nivel
técnico y grado de desarrollo se han convertido en indicadores importantes
de la competitividad y la solidez general de un pais.

La innovacién de los circuitos integrados se materializa en la disposicion
tridimensional de los componentes y los cables en un circuito integrado,
que se denomina esquema de trazado del circuito integrado. A menudo se
necesitan varios afos y millones de délares para desarrollar independien-
temente un nuevo circuito integrado de gran envergadura. Sin embargo,
una vez que estéa disponible comercialmente, el costo de reproducirlo de
formailegal se reduce a pocas decenas de miles de délares. Debido a sus
caracteristicas, no es posible proteger los circuitos integrados mediante el
actual sistema de patentes o derechos de autor. Se necesita una legislacion
especial para prohibir y evitar la imitacién ilegal de esquemas de trazado
de circuitos integrados.
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116. ;Cuadles son las diferencias entre
los esquemas de trazado de
los circuitos integrados y los
diseiios industriales?

Los esquemas de trazado de los circuitos integrados
son similares a los disefios industriales en el sentido
de que ambos son disefios gréficos. Sin embargo,
existen diferencias sustanciales entre ambos. Un
disefio industrial puede verse desde el exterior y
presenta caracteristicas estéticas, mientras que un
circuito integrado estéd instalado en el interior de un
producto y prima en él la funcionalidad técnica, que
es independiente de la ubicacion de los componentes
electrénicos. El propésito de un esquema de trazado
de un circuito integrado es aumentar la integracion,
ahorrar materiales y reducir el consumo de energia, y
es dificil que estos puntos cumplan con el requisito de
no evidencia exigido en las patentes. Por esta razén,
los circuitos integrados no pueden ser protegidos
mediante patentes.

117. ;Cuadles son las diferencias
entre los esquemas de trazado
de los circuitos integrados y los
derechos de autor?

La proteccion mediante derechos de autor de las
obras gréficas engloba las palabras, los graficos y los
simbolos que se utilizan para expresar las ideas de los
autores en tanto que extensién de su personalidad. De
la misma historia, diferentes escritores crearan descrip-
ciones completamente divergentes. Por ejemplo, los
novelistas wuxia (“héroes de las artes marciales”)
chinos difieren en sus estilos: la escritura de Jin Yong
se caracteriza por su grandeza y magnificencia; la de
Liang Yusheng, por su elegancia y profundidad literaria;
y la de Gu Long destaca por alejarse de lo convencional
y por sus excentricidades.

Sin embargo, los circuitos integrados realizan ciertas
funciones electrénicas a través de los componentes
electrénicos y su cableado. Incluso si un disefio encie-
rra cierta originalidad, esta debe obedecer a motivos
funcionales, y el margen para que los disefiadores
expresen su personalidad es escaso. Por lo tanto,
los circuitos integrados tampoco pueden gozar de
proteccion mediante derechos de autor.

Como mecanismo independiente de proteccion de la
Pl, los esquemas de trazado de los circuitos integra-
dos presentan caracteristicas que los sitian entre el
derecho de autor y las patentes, aunque las similitudes
son mayores con el derecho de autor. Es por eso que a
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veces esta forma de Pl se denomina “derecho de autor
industrial”. El sistema de derechos de autor no excluye
que terceros creen obras similares de forma indepen-
diente, como tampoco lo hace el derecho exclusivo
sobre un esquema de trazado de un circuito integrado.

En términos de intensidad de proteccion, los esquemas
de trazado de los circuitos integrados confieren una
protecciéon menos robusta que los derechos de autor,
pues permiten que terceros puedan llevar a cabo
procesos de ingenieria inversa a partir de los esquemas
de trazado y solo se prohiben las réplicas no creativas.
En otras palabras, la modificacion apropiada de un
esquema de trazado existente puede no constituir una
infracciéon, mientras que en el caso de los derechos de
autor, tales modificaciones si conllevan un riesgo de
vulneracién de la Pl.

Ademas, el plazo de proteccion al que faculta un esque-
ma de trazado es mucho mas corto que el conferido
por los derechos de autor. En el primero de los casos
se limita a 10 afios, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o de la fecha
en que se haya comenzado la explotacién comercial
por primera vez en cualquier parte del mundo. En la
mayoria de paises, el plazo de proteccion de una obra
protegida por derechos de autor abarca la vida del autor
y los 50 afos posteriores a su fallecimiento, o los 50
afnos que siguen a la finalizacién de la obra si el autor
es una persona juridica.

118. ;Qué son los derechos sobre
las “obtenciones vegetales”?

Una obtencién vegetal puede ser cultivada artificial-
mente o descubierta en la naturaleza. Las variedades
protegidas deben ser novedosas, distintas, homogé-
neas y estables. El sistema de obtenciones vegetales
y el sistema de patentes tienen muchos aspectos en
comun. Por este motivo, en el pasado, las obtenciones
vegetales estaban protegidas por patentes en Franciay
Alemania. Sin embargo, dado que las patentes abarcan
muchos ambitos tecnoldgicos y que los derechos de
obtentor solo protegen las obtenciones vegetales y
presentan numerosas particularidades, la mayoria
de los paises protegen sus obtenciones vegetales
mediante leyes especiales.

Tras la concesion de una obtencion, no se permite a
nadie producir o vender comercialmente los materiales
de fitomejoramiento sin autorizacion. La concesion del
derecho de obtentor precluye que terceros cultiven la
nueva variedad vegetal o vendan sus plantulas sin el
consentimiento del titular del derecho.



119. ;Cual es la novedad de una
‘obtencion vegetal”?

Cuando se formulé, el nuevo sistema de proteccion de
las obtenciones vegetales tomé como base numerosos
aspectos del sistema de patentes, pero mantuvo sus
propias caracteristicas. Si una invencion se publica
en un articulo, se utiliza publicamente o se difunde
por radio o televisién, su consideracion de “novedad”
se vera menoscabada. Sin embargo, la Unica manera
de minar la novedad de una obtencién vegetal es
comercializarla en el mercado. Esto se debe a las
propiedades uUnicas de las obtenciones vegetales.
El acceso a un documento escrito sobre una nueva
variedad vegetal no es suficiente para que un técnico
pueda reproducirla; para cultivar la obtencion vegetal
seria preciso obtener la semilla en el mercado.

120. ;Cuadles son los elementos
distintivos de las
obtenciones vegetales?

La “distincion” en las obtenciones vegetales equivale
a la “inventiva” en las patentes. Las diversas varieda-
des vegetales tienen propiedades diferentes, que no
pueden ser evaluadas por su “inventiva”. Por lo tanto,
se introduce el concepto de “distincién”. Es necesario
que una obtencion vegetal sea distintivamente diferente
de las variedades conocidas.

121. ;Qué son la homogeneidad
y la estabilidad de una
obtencion vegetal?

La homogeneidad y la estabilidad de una obtencién
vegetal se asemejan a la utilidad en las patentes.
El sistema de patentes exige que una invencion de
utilidad tenga aplicaciones industriales a gran escala.
Del mismo modo, para que una obtencion vegetal sea
susceptible de proteccién, debe ser posible utilizarla
a gran escala. Por lo tanto, la proxima generacién de
una obtencion vegetal debe ser homogénea en sus
caracteristicas. Por ejemplo, si la generacion siguiente
que crece a partir de una semilla de crisantemo rojo
es de multiples colores, no cumpliria con el requisito
de homogeneidad.

Ademas, existe el problema de la degradacion de las
obtenciones vegetales. Lleva tiempo averiguar si una
nueva variedad vegetal puede mantener propiedades
estables. Por ejemplo, si una variedad de trigo tiene
un rendimiento de 750 kg por mu (un mu chino es la
decimoquinta parte de una hectarea) este afo, pero cae
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a 500 kg en el segundo afio y a 400 kg en el tercero,
es evidente que no cumple el requisito de estabilidad.

122. ;Qué es una
indicacion geografica?

Las caracteristicas particulares de un lugar siempre
confieren caracteristicas singulares a sus habitantes.
Asimismo, en muchos lugares se elaboran especialida-
des Unicas. Incluso el mismo tipo de producto hecho
en diferentes lugares puede tener diferentes sabores.
Tomemos como ejemplo el vino. Los vinos de casta
se producen a partir de buenas uvas, ya que la calidad
de un caldo depende de las materias primas y de la
técnica de vinificacion. La variedad de uva, el clima, el
suelo, lahumedad, la gestion del vifiedo y la tecnologia
de vinificacion son los seis factores que determinan
la calidad de un vino. Por ejemplo, el vino espumoso
Champagne, producido en Champagne (Francia), es
famoso por su calidad y caracteristicas.

Para proporcionar otro ejemplo, el Dongtinghu
Biluochun —una famosa variedad de té chino- presenta
hojas con filamentos finos enrollados en una espiral
con forma de caracol, desprende una fragancia fresca
y su sabor es puro y duradero. De las variedades de
té Yunnan Pu'er, la fermentada presenta una fragancia
refinada, un color rojo liquido y un sabor dulce prolon-
gado, mientras que la no fermentada se caracteriza
por un aroma puro, un color liquido anaranjado y un
sabor persistente.

En lo que respecta a los derechos de PI, estos conoci-
dos productos cuya calidad o caracteristicas dependen
completamente (o en gran medida) de los entornos
geograficos locales suelen estar representados por
sus denominaciones geograficas. Una vez registradas,
dichas denominaciones geograficas pasan a ser “indi-
caciones geograficas”, que corresponden al nombre
del lugar de origen del producto.

123. ;Cudles son las diferencias
entre una indicacion geografica
y una marca?

Tanto las indicaciones geograficas como las marcas
son signos que designan el origen de los productos.
Una indicacién geogréfica designa un producto especi-
fico procedente de una zona concreta —que confiere al
producto sus caracteristicas y especificidades—, mien-
tras que una marca designa productos o servicios de
una empresa especifica. La reputacion de una marca
proviene de su funcionamiento comercial, y de la publi-
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cidad y promocién de la empresa, mientras que la de
unaindicacion geogréfica se deriva de condicionantes
medioambientales y del patrimonio cultural. Se debe
a esto precisamente que una marca pueda ser objeto
de cesion, mientras que una indicacion geografica no
es transferible a terceros fuera de la zona geografica
en cuestion.

124. ;Qué es un acto de
competencia desleal?

En virtud del Convenio de Paris, todo acto de competen-
cia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial constituye un acto de competencia desleal.

En particular deberan prohibirse:

1) cualquier acto capaz de crear confusion, por cual-
quier medio que sea, respecto del establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor;

2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comer-
cio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor;

3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en
el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a
error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad
de los productos.

125. ;Qué es un secreto comercial?

Un secreto comercial, también conocido como informa-
cion no divulgada, cumple con los siguientes criterios:
1) es un secreto y resulta desconocido para el publico
en general y 2) tiene valor comercial debido a su
confidencialidad e importancia comercial (si no tiene
valor, no puede convertirse en un tipo de derecho de
PI); y 3) el detentor legitimo de la informacion ha tomado
medidas razonables de confidencialidad.

En términos generales, la mayoria de los objetos de
proteccién mediante Pl deben hacerse publicos v,
por lo tanto, se protegen mediante patentes, marcas
y derechos de autor. Sin embargo, la premisa para
que los secretos comerciales obtengan proteccion
estriba en su condicion de “secretos”, y el publico no
es consciente de su contenido. Por ello, en muchos
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casos, los secretos comerciales presentan mayores
ventajas competitivas y vienen atrayendo cada vez
mas la atencién publica.

126. ;En qué difiere la proteccion que
proporcionan las patentes de la
de los secretos comerciales?

Supongamos que la empresa A ha obtenido una paten-
te para su invencion. Cualquier utilizacién por terceros
de tecnologia protegida por la patente de la empresa
A constituye una infraccién de la patente, indepen-
dientemente de si la tecnologia en cuestion ha sido
desarrollada por el tercero en cuestion o copiada de la
tecnologia patentada por la empresa A. La proteccién
de los secretos comerciales es diferente. Una de las
premisas importantes para que se produzca la vulnera-
cion de un secreto comercial es que se logre el acceso
alainformacién mediante practicas deshonestas, tales
como el robo, el soborno, etc. Cuando se obtiene la
tecnologia gracias al esfuerzo propio o por ingenieria
inversa, no se infringe el secreto comercial.

Sin embargo, esto no significa que la proteccién que
confieren las patentes sea superior a la de los secretos
comerciales en todos los aspectos. Una patente otorga
proteccion durante un plazo limitado, mientras que
en teoria un secreto comercial puede proporcionar
proteccion permanente, siempre y cuando se tomen las
medidas apropiadas para mantener la confidencialidad.
Un ejemplo es la féormula de la Coca Cola. Del mismo
modo, si la invencion para la que se busca proteccién
es un método y no un producto, sera dificil probar el uso
del método por parte de terceros. La falta de pruebas
también dificultara el recurrir a la judicializacién para
garantizar la observancia. En ese caso, si el método
no es facil de obtener, es mas apropiado protegerlo
como secreto comercial. Por supuesto, la premisa de
la proteccion del secreto comercial es que la tecnologia
sea “secreta”. Si alguien mas ha hecho publica la misma
tecnologia, entonces el secreto comercial perdera su
sentido. Ademas, si el titular del derecho desea comer-
cializar su propia tecnologia, convertirla en participa-
ciones accionariales o conceder licencias a otros para
utilizarla, entonces la proteccion mediante patente es
mas apropiada que la proteccion por secreto comercial.
Después de todo, cuanta mas gente utilice la tecno-
logia, mayor serd el riesgo de que se filtre el secreto.

En general, deben tenerse en cuenta varios factores a
la hora de elegir entre la proteccién que confieren las
patentes y los secretos comerciales.



127. ;Coémo debe protegerse la
cultura tradicional?

Por “cultura tradicional” de una nacién entendemos
aquellos aspectos singulares de su caracter que se
han forjado a lo largo de la evolucién de su civiliza-
cion. Tipicamente, esta nocion incluye la literatura y
el arte popular, la artesania tradicional y las costum-
bres populares.

La comunidad internacional ya ha alcanzado un
consenso sobre la proteccién de la cultura tradicional,
pero durante mucho tiempo se cuestiondé qué modelo
juridico era conveniente adoptar para su proteccion. En
particular, existen diferencias de opinién aun mayores
en cuanto a si la cultura tradicional debe protegerse a
través del sistema de PI. En la préactica, sin embargo,
la cultura tradicional esta protegida por el derecho de
autor, la propiedad industrial, la legislacion sobre la
competencia desleal y el patrimonio cultural, y/o los
mecanismos especiales de proteccién de los derechos.
Por ejemplo, China ha promulgado la Ley del Patrimonio
Cultural Inmaterial para proteger la cultura tradicional.

128. ;Como protege los
recursos genéticos la
comunidad internacional?

Antes de la aprobacion del Convenio sobre la Diversidad
Biologica en 1992, los recursos genéticos se considera-
ban una riqueza comun de la humanidad y no un objeto
de proteccién juridica. En aquel entonces, los paises
desarrollados utilizaban sus ventajas tecnolégicas para
obtener recursos genéticos de los paises en desarrollo
para su desarrollo y utilizacion, y obtuvieron beneficios
econdémicos sustanciales al hacerlo.
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El Convenio sobre la Diversidad Bioldgica establece
el principio de la soberania estatal sobre los recursos
genéticos. Los Estados miembros pueden compar-
tir los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos mediante el “consentimiento fundamentado
previo” y las “condiciones mutuamente convenidas”.
Las Directrices de Bonn sobre el Acceso a los Recursos
Genéticos y la Participacion Justa y Equitativa en
los Beneficios Provenientes de su Utilizacién (las
Directrices de Bonn), aprobadas en 2002, establecen
una guia de procedimiento voluntaria para el acceso
a los recursos genéticos y la distribucion justa y equi-
tativa de los beneficios derivados de su utilizacion.
El Protocolo de Nagoya, aprobado en 2010, propone
reglas claras para la recoleccién de organismos y
la distribucion de intereses especificos, con lo cual
contribuye a mejorar el mecanismo de distribucién
de beneficios. Algunos paises también han incluido la
proteccion de los recursos genéticos en sus sistemas
de patentes. Por ejemplo, el articulo 5 de la Ley de
Patentes de China estipula que no se concederan
derechos de patente para las invenciones que se
realicen basandose en recursos genéticos obtenidos
o utilizados ilegalmente.
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