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Palabras a los lectores

«El primer nUmero de la revista RENDIJA vio la luz en diciembre del afio 1999. No podiamos imaginar que
hoy, a 10 afios de aquel acontecimiento, estaria todavia vigente la oportunidad de tener ante nuestros ojos
esas paginas que parecen simples hojas impresas como las de cualquier publicacién..., pero que
llenarlas requiere tanto esfuerzo y dedicacién; tanto amor y abnegacion para lograr cada nUmero nuevo,
cada ejemplar, ya sea en papel o en soporte digital.

Y son precisamente ese esfuerzo y dedicacion, ese amor y abnegacién, las razones que nos hacen sentir
una satisfaccién inmensa por haber logrado mantener la revista por una década; que nos hacen sentir el
estimulo y el regocijo que experimentamos cada vez que les entregamos el siguiente numero. Es verdad
gue han existido dificultades, avatares, tropiezos, sin embargo, la revista se ha mantenido; ni los
momentos mas dificiles, ni las mayores carencias la hicieron retroceder, y mucho menos languidecer.

Hoy la revista se ha ajustado a las realidades y tendencias mas actuales para este tipo de publicacion;
hoy circula en formato digital por la WEB con libre acceso para todos los interesados, lo cual constituye
un verdadero logro y una ventaja que no siempre aquilatamos bien. La revista continta publicando
articulos y materiales sobre la propiedad industrial, que por lo general no aparecen en ningun otro medio,
aspecto que le confiere un caracter casi de exclusividad, -otra de las ventajas que a veces no
reconocemos debidamente.

Nos concede un enorme privilegio el hecho de que el contenido de la revista esté integrado basicamente
por articulos y materiales procedentes de los especialistas y directivos de la propia Oficina, mas nos
complaceria mucho también leer y apreciar los trabajos de investigadores, funcionarios de la propiedad
industrial y otras categorias de especialistas de los diversos organismos e instituciones del pais que
tienen que ver con esta disciplina, y para la mayoria de los cuales constituye una herramienta de gestién
en su desempefio investigativo y empresarial.

Unas breves palabras de felicitacion entonces, por los primeros 10 afios de la revista, para quienes tienen
la mision de hacerla, paralos que escriben para ella, pero particularmente para ustedes, que han tenido la
gentileza de leerla fielmente durante una década.

Comité Editorial
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0 ley por dentro

Apuntes sobre la proteccion territorial en la
“4P l?cenc:a exg usi?/a d% patente»

MSec. Liudmila Moran Martinez,

Dpto Desarrollo y Comercio

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
Introduccion

Los bienes intangibles, entre ellos los derechos de propiedad industrial forman parte del llamado «capital
intelectual», activos de valor extraordinario para el empresario moderno. Una vez que estos derechos son objeto
del trafico econdémico nacional e internacional, se convierten en un sector de mercancias verdaderamente complejo.
Estos activos intangibles son frecuentemente objeto de negocios juridicos per se, o sea, con independencia de
aquellas operaciones comerciales que involucran los bienes o servicios amparados por cualquier derecho de
propiedad industrial.

En el caso particular de la patente, con su aptitud para ser objeto de negocios juridicos, es valido reconocer que
su dimension negocial abre una nueva perspectiva en el estudio del derecho de patentes. En este sentido, el
trabajo que se presenta pretende un acercamiento a la licencia exclusiva de patente, con especial referencia a la
licencia con proteccién territorial absoluta.

Cuando analizamos este tipo de licencias exclusivas, en el comercio se abren varias interrogantes: {Qué significa
una licencia exclusiva con proteccion territorial absoluta? éQué consecuencias tienen estas licencias que ostentan
una proteccion territorial con relacién al comercio paralelo? {Qué implicaciones pueden tener las clausulas de
proteccion territorial desde la perspectiva de la competencia y con el agotamiento internacional de patente?
Las respuestas a cada una de ellas no son absolutas, sino que estaran en funcién de determinados supuestos
minuciosamente analizados, y que intentaremos esbozarlas a lo largo del articulo.

Precisiones necesarias sobre los contratos de licencias.

Al realizar un analisis histérico vemos que la transferencia de tecnologia desempend un papel central en la
revolucion industrial, pero no siempre estuvieron involucrados los derechos de propiedad intelectual. A principio
del siglo XVIII la forma mas importante de transferencia de tecnologia era contratar a trabajadores calificados
gue trajeran consigo el conocimiento tecnolégico necesario. Hacia mediados del siglo XIX las tecnologias claves
eran demasiado complejas como para adquirirlas contratando a trabajadores e importando maquinarias, y los
contratos de licencias de patentes cobraron cada vez mas importancia.
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Los contratos de licencia, catalogados como instrumento esencial para transferir tecnologia pueden contribuir
eficazmente a la experiencia tecnoldgica de un pais. No obstante, utilizar los contratos de licencia como una alternativa
de adquisicién y desarrollo de tecnologias, a estos esfuerzos también deben ir unidas otras acciones conexas, basadas
en la investigacion y la implementacién de sistemas de innovacién nacionales. Las licencias constituyen una via de la
cual puede valerse el titular para introducirse en un nuevo mercado geografico, la cooperacion y la colaboracion que se
establece entre las partes involucradas en este tipo de negociacién, es una via a través de la cual, el licenciatario

puede aprovecharse de una tecnologia méas avanzada para producir y comercializar productos de una calidad superior?.
Existe un aumento gradual en la concesién de licencias en los ultimos anos, esto puede observarse en la Union
Europea? que en los ultimos 10 anos ha habido una evolucién considerable, especialmente marcada en ciertos sectores
(por ejemplo electrénica, tecnologias médicas, nuevos materiales, biocomputacién, biotecnologia, nanotecnologia).
Una de las explicaciones que se ha dado de este fendmeno es la necesidad de compensar los altos costes de las
carteras de patentes3.

Esta creciente demanda de licencias parece ir acompanada de un aumento general de las inversiones de las empresas
en proyectos de investigacion y desarrollo. Para una gran mayoria de empresas esto supone entre el 5y 10% de su
volumen de negocios total anual, y en otros sectores en particular como la industria farmacéutica y biotecnologia
tienden a ser considerablemente mayores. Aunque los ingresos derivados de las regalias obtenidas a partir de la
concesion de licencias generalmente no representan mas que una pequena parte del volumen de negocios total anual
de las empresas (1%), permiten recuperar una parte significativa de las inversiones en |+D.*

El primordial papel de estos contratos en el proceso de transferencia de tecnologia ha sido puesto de relieve por
diversos estudios estadisticos.®

1 En cuanto al tipo de categoria de propiedad industrial, en general se consideran que las patentes y el secreto empresarial son los mas importantes y se llevan a cabo
con mayor frecuencia en la practica la explotacion de estos derechos, aunque las licencias sobre derechos de autor también juegan un rol importante en el caso de
programas informaticos. Las licencias sobre modelos industriales se consideran mas necesarias para algunos sectores y menos para otros. Las marcas con frecuencia
desempefian un papel accesorio respecto de las licencias de secreto empresarial y patente, pero también asumen un papel destacado como contratos puros, o
asociadas a los contratos de franquicias o de distribucion exclusiva.

2 Esta formada por los siguientes paises: Espafia, Alemania, Austria, ltalia, Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Paises Bajos, Bélgica, Suecia,
Finlandia, Luxemburgo, Estonia, Hungria, Letonia, Malta, Polonia, Republica Eslovaca, Eslovenia.

3 véase Informe de Evaluacion de la Comision sobre el Reglamento de exencién por categorias de los acuerdos de transferencia de tecnologia, (CE) No. 240\96, la
Comisiéon de Competencia llevo a cabo un estudio para la aplicacién de las disposiciones de este Reglamento con 150 empresas de un gran nimero de sectores
industriales, (por ejemplo: electrénica, ingenieria mecénica, automotriz, industria farmacéutica, industria quimica y alimenticia, entre otros.) asi como asociaciones
industriales, organizaciones especializadas y bufetes de abogados.

4 Esta justificacion, desde una posicién valorativa no refleja completamente la realidad, analizando el fenémeno de las licencias desde una perspectiva econémica no
arroja resultados tan desdefiables, como se pretende justificar en esta visién de la Comunidad, si analizamos que muchas Universidades y centros de investigacion
europeas, americanas y japonesas sustentan su financiamiento de las investigaciones, a partir de las regalias concebidas en los acuerdos de licencias de patentes y
secreto concertados con el sector empresarial. Véase Informe de Evaluacién, lbidem

5 Practicamente todos los comentarios parecen indicar que, en comparacién con la concesién de licencias, la cesién de Derechos de Propiedad Industrial y secreto
empresarial sigue siendo una opcién marginal para los titulares de estos bienes. Algunos observadores calculan que las cesiones representan aproximadamente el
20%, mientras que el 80% restante corresponde a las licencias. Al parecer, las empresas optan por la cesién de estos bienes, cuando las regalias que generan las
licencias no cubren en ocasiones el coste de mantener y proteger los derechos de propiedad industrial, cuando hay pocas posibilidades de éxito en el mercado o
cuando deciden retirarse de un determinado mercado. Véase Informe de Evaluacién, Ibidem, y Coolado Parajon, Vicente: «La Politica de innovacion tecnolégica en la
Unién Europea», en Economia Industrial No. 301, Madrid, 1995, Pags. 21-26.
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En un trabajo publicado en 1979, los profesores Bleeke
y Rahl senalaron que el 25% de los contratos de transfe-
rencia de tecnologia celebrados entre empresas esta-
dounidenses y empresas extranjeras no filiales eran con-
tratos puros de licencia de secreto empresarial, mien-
tras que el 42% eran contratos de licencia mixta de pa-
tente y de secreto, teniendo en cuenta que en el 74% de
los contratos mixtos los ingresos obtenidos por el
licenciante se debian principalmente al secreto empre-
sarial conjuntamente licenciado®.

Seguln una encuesta de la Asociacion Federal de la Industria Alemana publicada en 1986, la tercera parte de los
contratos de transferencia de tecnologia concluidos por empresas alemanas eran contratos puros de licencia de
secreto empresarial. Estas cifras adquieren todavia mayor proporcion en las empresas japonesas, pues en 1981 el
50% de los contratos de transferencia de tecnologia celebrados tenian por Unico objeto el secreto empresarial y
entre el 20% y el 30% eran contratos de licencia mixta de patente y de secreto’.

Es necesario adentrarnos en el concepto de contrato de licencia, para entender todas sus peculiaridades. Como un
primer concepto puede citarse el del profesor Miguel Asencio que plantea que este contrato se define como: “"una
categoria que incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un
tercero la posibilidad de ejercitar todas o alguna de las facultades derivadas del mismo, obligandose el adquirente
a satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero’'. 8

En relacién con lo anteriormente expuesto, también cabria preguntarse écuales son las ventajas de las licencias?
Las empresas que poseen derechos sobre patentes, u otros activos de propiedad industrial, pero que no puedan o
no deseen estar involucradas en la fabricacion de productos podrian aprovechar la concesién de licencias valiéndose
de una mejor capacidad de fabricacion, redes de distribucién mas amplias, un mejor conocimiento del mercado local
y una mayor experiencia administrativa de otra empresa (el licenciatario).

Por lo que se pueden resumir algunas ventajas de estos negocios, a saber®:

* La concesion de licencias puede utilizarse para obtener acceso a nuevos mercados que resultan inaccesibles
de otra manera.

* Un contrato de licencia podria ser un medio para que el licenciante pueda compartir derechos sobre las
mejoras, los conocimientos técnicos y los productos conexos que el licenciatario ponga a punto durante el
periodo de duracién del contrato;

* Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor en socio o colaborador solucionando litigios en
materia de propiedad intelectual sin acudir a los tribunales.

& Bleeke, J.A, Rahl, J.A.: «The Value of territorial and field use restrictions in the International Licensing of unpatented know-how. An empirical study», New York, 1979,
Péags. 450 y ss.

7 A ello debe afiadirse que, como también han puesto de manifiesto estudios empiricos publicados en 1985 por la Comisién del Presidente de los Estados Unidos para
la competitividad industrial, la tecnologia se ha convertido en la pieza basica para determinar la capacidad competitiva de las empresas, tanto en el mercado nacional
como, sobre todo, en el mercado internacional. Véase Jorda, K.F: «Licensing of know-how in U.S.», 21 Les Nouvelles, 1986, Pags. 87 y ss.

8 De Miguel Asensio, Pedro A: «Presupuestos materiales y tipologia contractual» en Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial, Editorial Civitas, Espafia,
1995.

% Centro de Comercio Internacional (CCl), OMPI: «La clave de la Propiedad Inteelctual: Guia para pequenos y medianos exportadores». Ginebra, 2004.
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Por dltimo, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al
licenciante conservar la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual y al mismo tiempo recibir ingresos por las regalias que se
deriven de ellos, ademéas de los ingresos que se obtengan de su
explotacion en los productos y servicios que venda.

Caracterizacion del contrato de licencia de patente.
Luego de la obligada referencia a los contratos de licencias en general,
se impone la caracterizacién del contrato de licencia de patente.

Es importante empezar por definir qué se entiende por contrato de
licencia de patente, éste en términos sencillos se refiere al acuerdo
mediante el cual el titular de la patente (licenciante) autoriza a un
tercero (licenciatario) a explotar la invencién en un periodo de tiempo
determinado y por lo general a cambio de una remuneracién.

En relacién con las clasificaciones del contrato de licencia de patente
han surgido diversos criterios de distincion, pero teniendo en cuenta
los objetivos que persigue este trabajo s6lo haremos una breve
referencia al caracter de la licencia.'®

Atendiendo al caracter en que el licenciante autoriza a explotar el derecho de propiedad industrial o el secreto empresarial,
las licencias pueden ser:

Licencia exclusiva: es aquella en que todos los derechos para explotar el derecho de la patente objeto de la autorizacion,
pasan al poder del licenciatario, perdiendo el propio licenciante la posibilidad de explotarlos en ese ambito, salvo que
expresamente se prevea lo contrario en el contrato''. Es véalido destacar que de la propia licencia exclusiva se han
establecido dos distinciones: la licencia exclusiva abierta, que se presenta cuando la exclusividad de la licencia se refiere
sélo a la relacién contractual entre el titular y el licenciatario, obligdndose el titular simplemente a no conceder ulteriores
licencias para el mismo territorio y a no competir con el licenciatario en este territorio y la licencia exclusiva con proteccién
territorial absoluta: en esta las partes se proponen eliminar, con relacién a los productos y el territorio en cuestion toda
competencia con terceros, tales como importadores paralelos y los licenciatarios de otros territorios'2.

Licencia no exclusiva: en este caso el licenciante tiene la facultad de otorgar igual autorizacion a terceras personas para
la explotacién del derecho de patente, incluso dentro de un mismo espacio geografico.

10 En cuanto a estas clasificaciones ver: Martin Aresti, Pilar: La licencia contractual de patente, Editorial Aranzadi, 1997, Pags. 243-290, De Miguel Asencio, Pedro A: Contratos

Internacionales....Ob cit, Pags 71-73.

1] a licencia exclusiva genuina para los autores y la jurisprudencia alemana es la que el titular de un derecho de propiedad industrial no solo puede conceder otras licencias
para las facultades de explotacién a que se refiere la licencia sino que, ademas, esta impedido de explotar el mismo junto al licenciatario. Esto es la consecuencia logica de
considerar la licencia exclusiva como un desmembramiento de algunas facultades de explotacion que confiere el derecho de propiedad industrial, pero que no afecta la
titularidad del derecho de propiedad industrial.

12 Esta distincion fue realizada por el tribunal de Justicia de la Comunidad europea, y constituye la principal aportacion del Tribunal en el tratamiento de la licencia de patente
por el derecho Comunitario de la Competencia, en la doctrina de la Sentencia del TICE 8 de junio de 1982 Nungesser c. Comision, conocida como la Sentencia de Semillas de
Maiz, Véase Martin Aresti, Pilar: La licencia.... Ob cit, Pags 264 y ss, Massaguer Fuentes: Mercado Comun y Patente Nacional: Agotamiento comunitario y Proteccion

Territorial Absoluta, Editorial Bosch, Barcelona, 1989, Pags. 405 y ss.
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Clausulas principales del contrato de licencia de patente.

La variedad de clausulas a incluir en un contrato de licencia de patente
depende en gran medida del tipo de negocio en cuestién, Por lo que a
continuacion exponemos las clausulas fundamentales que deben aparecer
en un contrato de esta naturaleza, siempre teniendo en cuenta que esto
debe ser un traje a la medida, teniendo en cuenta las caracteristicas de
cada negociacion.

. Disposicion Introductoria (identificacion de las partes)

. Preambulo

. Definiciones

. Objeto

. Alcance de los derechos (exclusividad o no, posibilidad de otorgar
sublicencias)

. Territorio de explotacién

. Obligaciones de las partes.

. Remuneracion

. Perfeccionamientos y mejoras

. Mantenimiento del derecho de patente

. No impugnacion

. Responsabilidades

. Observancia de parametros de calidad y aceptacion de los controles correspondientes.
. Duracién del contrato

. Fuerza Mayor

. Causas de extincién del contrato

*  Solucion de Controversias (Ley aplicable)

Delimitacion Territorial de la licencia de patente. Referencia a clausulas de Proteccion territorial
La licencia, cualquiera que sea su clase, tiene siempre un caracter territorial: ello significa que los efectos de la misma
estan limitados territorialmente.

Es sumamente frecuente que el territorio abarcado por la licencia esté revestido de una proteccion adicional y especifica.
Dicha proteccién, que puede variar en intensidad, tiene por objeto impedir que sujetos distintos al licenciatario realicen
actos de explotacién de la tecnologia patentada en el territorio abarcado por la licencia. La proteccion del territorio
concedido a un licenciatario de patente puede conseguirse en principio a través de dos formulas:

En primer lugar, recurriendo a un mecanismo propio del Derecho de Patentes, como es la invocacion del «ius prohibendi»
(la facultad de excluir a un tercero), que confiere la patente objeto de la licencia.

En segundo lugar, la proteccion del territorio del licenciatario puede lograrse a través del establecimiento de cldusulas
contractuales. Puede tratarse de estipulaciones incorporadas en el contrato celebrado entre el licenciante y el
licenciatario beneficiado por la proteccion, o de clausulas insertas en los contratos celebrados entre el licenciante y
los licenciatarios para otros territorios.

Asi, en el contrato de licencia de patente, el licenciante puede asumir la obligacion de no conceder licencia a terceros
en ese territorio y a no explotar él mismo la invencién patentada. Con fundamento en estas clausulas que conforman
la licencia exclusiva, en la que el licenciatario puede alcanzar ya una cierta proteccion territorial, en tanto se le garantiza
que podra explotar la patente sin tener que soportar la competencia del licenciante, y que tampoco se concederan
otras licencias en ese territorio. Ello no obstante, en la medida en que surten efectos exclusivamente entre las partes,

estas obligaciones no le otorgan una proteccién frente a los actos de comercializacién que, en el ambito territorial
8
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abarcado por la licencia, realicen los terceros, incluidos los licenciatarios
para otros territorios en los que el licenciante es titular de patentes
paralelas.

Por ello, es habitual que las prevea ademas la incorporacién en los
contratos que el licenciante celebre con otros licenciatarios de una serie
de clausulas adicionales que tienen por finalidad dotar al territorio de una
proteccion mayor que la que deriva del otorgamiento de la licencia
exclusiva.

Significado y elementos del concepto «proteccion territorial absoluta»
En la caracterizacién del contrato de licencia de patente expuesto con
anterioridad, se explicé la distincion de dos supuestos importantes en la
licencia exclusiva de patente, la licencia exclusiva abierta, y la licencia
exclusiva con proteccion territorial absoluta.

A los propésitos de este trabajo se hace necesario desarrollar el anélisis
del concepto «proteccion territorial absoluta». Esta proteccion tiene por

objeto excluir la competencia de terceros en el territorio cubierto por la patente licenciada en exclusiva, lo que se
traduce en un perjuicio de la posicién de estos terceros en beneficio de la posicion del licenciatario exclusivo.
Considerando lo dicho, la proteccién territorial absoluta se crea cuando, con motivo de la licencia exclusiva de patente,
se coloca al licenciatario exclusivo en condiciones de ser el Unico abastecedor de los productos protegidos en el
territorio.

Sentadas estas premisas, es vélido analizar a la licencia exclusiva con proteccion territorial absoluta desde una doble
perspectiva: por un lado en cuanto a la repercusion de esta licencia en el &mbito de la competencia y por otro lado con
su relacién con el agotamiento del derecho de patente.

Andlisis de la licencia exclusiva con proteccion territorial absoluta a la luz del Derecho de la competencia.

En cuanto al &mbito de la competencia la probleméatica se suscita cuando la patente es objeto de negocios juridicos que
permiten acceder a terceros a la explotacion de la patente, a través de su transmisién como lo es la licencia. En
referencia concreta las clausulas de proteccion territorial, es preciso por tanto examinar en qué medida el Derecho de
la Competencia limita o, en su caso, elimina la posibilidad de dotar de una proteccion al territorio en el que la licencia
surte sus efectos.

En el caso europeo, tanto la Comisién de Competencia como el Tribunal de Justicia han declarado reiteradamente que
las clausulas que persiguen una obstaculizacién del comercio paralelo estan prohibidas y no son susceptibles de exencién.
Por lo tanto, nunca seréa posible impedir que otros sujetos distintos al licenciante y otros licenciatarios introduzcan en
el territorio concedido productos protegidos por la patente y que hayan sido licitamente adquiridos en otros territorios.
En resumen, la doctrina y la jurisprudencia europea han admitido la proteccion territorial conferida por una licencia
exclusiva. Al respecto compartimos este criterio, ya que la licencia exclusiva logra excluir la competencia del titular y de
los eventuales licenciatarios. Por el contrario, la nocién de proteccion territorial absoluta viene definida por la exclusion
de la competencia de terceros, (importadores paralelos y licenciatarios en otros territorios, o cualquier otra persona
cuya posicién pudiera verse afectada por la licencia) y perjudica la posicion de estos terceros en la medida en que les
imposibilita obtener una licencia en el territorio autorizado. Por lo que este sentido consideramos que una licencia con
proteccion territorial absoluta, en la medida en que sitta al licenciatario exclusivo en condiciones de impedir importaciones
paralelas y ventas directas, puede ir en perjuicio de la economia nacional.
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Consecuencias de la licencia exclusiva con relacién al agotamiento del
derecho.

Consideramos que independientemente de las condiciones pactadas
entre las partes que se involucran en un contrato de licencia de patente,
estas tienen un alcance limitado cuando se trata de impedir las
importaciones, aplicandose en este sentido la doctrina del agotamiento
del derecho de patentes. De este modo, el licenciatario exclusivo de la
patente solo podra impedir la comercializacién y utilizacién de aquellos
productos protegidos, fabricados o introducidos en el comercio sin el
consentimiento del titular.

Si el titular de la patente ha fabricado e introducido en el comercio su
producto bajo esta proteccién que excluye la competencia de otras
personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente,
y con ello ha consumido su derecho, ya que esta no asigna a su titular la
facultad de prescribir las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el
comercio con sus productos.

Nos parece oportuno, en aras de esclarecer la comprension sobre esta figura comenzar explicando los presupuestos
que lo configuran, las consecuencias, asi como los tipos de agotamiento.
El agotamiento se produce ipso iure, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del titular'3.

Presupuestos del Agotamiento.

El presupuesto esencial del agotamiento del derecho de patente es la introduccién en comercio del producto protegido,
del producto objeto de la patente o del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente. En
este sentido, los ordenamientos juridicos configuran los demés presupuestos del agotamiento en torno a este elemento
principal, exigiendo que la introduccién en comercio sea efectuada por el titular de la patente o por quien cuenta con
su consentimiento, y que sea efectuada en territorio nacional.

La introduccién en comercio: En este contexto, la introduccién en comercio, tiene la misma extensién que le corresponde
como acto de explotacion de la patente, en tanto constituye introduccion en comercio toda actividad que posibilita a un
tercero la efectiva disposicion o el efectivo aprovechamiento econémico, en sentido amplio, del producto protegido por
la patente, cualquiera que sea el negocio juridico mediante el que se instrumenta®s.

En otro orden, se sefnala que el agotamiento sobreviene tras la introduccion en comercio operada por virtud de cualquiera
de los negocios juridicos indicados, con independencia de su caracter oneroso o gratuito, en tanto, la posibilidad de
obtener la recompensa proporcionada por el sistema de patentes es renunciable, por lo que también los negocios
juridicos de introduccion en comercio a titulo gratuito desencadenan el agotamiento con tal de que de ellos nazca en
favor del adquirente un derecho a disfrutar el producto protegido conforme a su naturaleza.

¥ MASSAGUER, op. cit., p. 146.

14 Al respecto se considera que la comercializacion realizada por un tercero con el consentimiento del titular de la patente, pero excediendo los eventuales
limites que este pudiera haber impuesto, sin matizacion respecto de su natural eza, no puede reputar se consentida por €l titular y por tanto, no desencadena
el Agotamiento.

% RANGEL ORTIZ, H.:
Derechos concedidos por la Patente. Agotamiento del derecho de Patente. Ob. Cit.
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Primera comercializaciéon

El agotamiento tiene efecto cuando el producto protegido ha sido
comercializado por el propio titular de la patente, o la efectuada por
terceros que, sin contar con el consentimiento del titular, se han visto
obligados a indemnizarle los danos ocasionados por su accién, ya que
éste, al ser indemnizado, no percibe lo que habria exigido por dar su
consentimiento, sino el valor de la pérdida que ha sufrido o el valor «de la
ganancia que ha dejado de obtener», por lo que hace plenamente efectiva
la recompensa que le asigna el sistema de patentes siendo el tnico que
obtiene un beneficio a partir de la primera comercializaciéon del producto
patentado.

En otro orden, la comercializacién del producto protegido efectuada por
un tercero provoca el agotamiento del derecho de patente, siempre que
medie el consentimiento del titular de la patente y el respeto de los limites
que hubiere impuesto.

Limites del consentimiento del titular

Para que la comercializacion efectuada por un tercero con consentimiento del titular pueda dar lugar al agotamiento
del derecho de patente, es preciso que se verifique dentro de los limites consignados por el titular de la patente en su
autorizacion.

En este respecto, el tercero debe respetar las limitaciones impuestas, sea en base al propio Derecho, de patentes,
donde solo figuran las limitaciones territoriales que restringen la autorizacion para comercializar a una parte del
territorio de vigencia de la patente, o las que se circunscriben en torno al Derecho de obligaciones, siendo posible
distinguir entre aquellos limites cuya infraccion sélo puede ser perseguida como incumplimiento de las obligaciones
contractuales y aquellos otros cuyo incumplimiento supone una infracciéon del derecho de patente, sin la cual, la
introduccion en comercio efectuada por tercero que extralimita su competencia constituye presupuesto suficiente
para el agotamiento del derecho de patente.

Comercializacion licita

El titular de la patente carece de accion para impedir la ulterior comercializacién y uso de los productos protegidos
que hayan sido dados al comercio por terceros en los términos examinados y dentro del territorio nacional, ya que su
derecho se ha agotado.

En este particular el titular carece de accién, en determinados casos, para impedir esos mismos actos respecto de
productos protegidos dados al comercio sin su consentimiento. Se trata de comercializaciones licitas efectuadas al
amparo de una de las limitaciones previstas por el ordenamiento juridico al alcance del efecto de la patente.
Momento en que se produce el Agotamiento

El agotamiento del derecho de patente sobreviene con la misma introduccién en comercio del producto patentado,

efectuada por el titular o por el tercero que actiia con su autorizacion dentro de los limites cuya violacién equivale a
una infraccién del derecho de patente.
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En este sentido, la primera comercializacion consiste en la enajenacion
que efectua el titular, o un tercero con su consentimiento, en favor de
un distribuidor o licenciatario Unicamente legitimado para revender
los productos protegidos en un determinado territorio.

Asimismo, la venta efectuada por el titular de la patente, o por el tercero
que obra con su consentimiento, en favor del distribuidor supone una
introduccién en comercio que ocasiona el agotamiento, por tanto, estos
productos se convertirdn en productos libres, razén por la cual, si el
distribuidor los comercializa fuera de los limites marcados en su licencia
no infringira el derecho de patente, y sus adquirentes, a su vez, podran
revenderlos o usarlos sin que el titular de la patente pueda oponerse a
ello.

Consecuencias del Agotamiento

La introduccién en comercio de un producto protegido, efectuada con
la concurrencia de los anteriores presupuestos, ocasiona el agotamiento
del derecho de patente, esto significa que aquellos productos resultan

«libres de patentes». A consecuencia de ello, el titular de la patente pierde el ius prohibendi respecto de las actividades
gue posteriormente se lleven a cabo en relacién con el producto en cuestion. En resumen el titular no podra usar la
patente para bloquear su distribucidén posterior ni su uso por el consumidor final. Es preciso destacar que en el
Derecho de patentes el principio del agotamiento opera ineludiblemente, sin establecerse excepcién alguna para
aplicarse este principio.

No obstante, a pesar del principio de territorialidad que rige al sistema de patentes, se reconocen tres modalidades
de Agotamiento de los derechos, identificadas como Agotamiento Nacional¢, internacional'” y regional o comunitario'®

de los derechos, a partir de los efectos que este produce como limitante al alcance de los derechos monopélicos
concedidos por la patente®®.

No obstante, se considera acertado que ante la apertura de la economia cubana al comercio exterior, y los deméas
cambios asumidos por el pais en la politica econémica interna, el reconocimiento de la aludida teoria del agotamiento
de los Derechos en el ordenamiento juridico cubano, una vez que el fortalecimiento de los efectos monopdlicos de la
patente, se impone como tendencia a la privatizacién de los mercados en una economia internacional cada vez mas
globalizada y hegeménica.

16 El agotamiento ordinario o nacional, es la forma clasica de agotamiento gque se produce en €l territorio de un Estado en donde se ha realizado la
primera comercializacion del producto objeto de la patente por €l titular de la misma o con su consentimiento expreso. Conforme a esta particularidad,
¢l efecto del agotamiento del derecho en un Estado no afecta los derechos que €l titular de la patente pueda tener en otro.

17 Esta teoria proyecta su alcance fuera del territorio del Estado donde ya se ha extinguido €l efecto del agotamiento nacional de la patente, y alcanza su
efectividad, en otros Estados, donde el mismo titular de |os derechos, ostenta la patente para el mismo invento otorgada por un tercer Estado, alo quela
doctrina denomina «extraterritorialidad del agotamiento».

18 | a doctrina del agotamiento comunitario, va més alla del mero reconocimiento de efectos extraterritoriales intracomunitarios al agotamiento de la
patente otorgada por un Estado miembro de cualquier espacio de integracion econdmica, y tiene por efecto la no aplicabilidad de la ley nacional, de
modo que € titular de la patente pueda prohibir importaciones paralelas y ventas directas, asi como otros actos de explotacion, de determinados
productos protegidos.

¥Ver MASSAGUER FUENTES, J. ob. cit. Citando a KOHLER, J., Deutsches Patentrecht, Mannheim-Srasburg (s.e.) 1878. pag. 160.
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En ese orden la aplicacion del Agotamiento Internacional de los Derechos
de patentes en contraposicion a las condiciones impuestas en acuerdos
privados garantiza la entrada en territorio nacional de productos
protegidos, previamente comercializados en un mercado exterior por el
titular o un tercero con su consentimiento, y que puedan ser libremente
importados al territorio nacional.

En este orden, el reconocimiento de que la introduccién en el comercio
de un mercado exterior conlleve el agotamiento del derecho de patente
nacional, significa que el legislador, de modo terminante, extiende el
limite al alcance de los efectos monopdlicos de la patente fuera de los
limites territoriales,

Con ello, se adopta una decision de proteccién a la economia nacional,
que se revierte en el reforzamiento del mercado nacional en virtud de
los efectos extraterritoriales del agotamiento, en tanto las posibilidades
de obtener beneficios por el alcance de esta limitante al efecto de la
patente, se refieren a todas y cada una de las primeras
comercializaciones que sean verificadas en el comercio exterior.

Consideraciones finales.

Segun hemos examinado la licencia exclusiva de patente puede implicar una proteccién adicional y especifica para el territorio
negociado en tanto ésta contemple la exclusion del licenciante, evitando la competencia con relacion al territorio licenciado si
resulta beneficiosa esta negociacion para los contratantes, sin embargo cuando ésta proteccion se convierte en «absolutan,
significando que excluye la competencia de terceros (importadores paralelos) ya no resulta ventajosa para la economia nacional.
Para los paises en vias de desarrollo, esta exclusividad absoluta que se pueda conceder en sus territorios puede producir
efectos desfavorables, debido a que se le otorga un derecho con un alcance demasiado extenso a una Unica empresa,
privando de la autentica oportunidad de negociacién a los consumidores, ya que en lo adelante pueden conseguir los productos
de un solo oferente.

En ese orden la aplicacion del Agotamiento Internacional de los Derechos de patentes en contraposicion a las condiciones
impuestas en acuerdos privados ( entiéndase clausulas de exclusividad que impliquen una proteccion territorial absoluta)
garantiza la entrada en territorio nacional de productos protegidos, previamente comercializados en un mercado exterior por
el titular o un tercero con su consentimiento, y que puedan ser libremente importados al territorio nacional.
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Las Oposciones al registro de las marcas en Cuba.
P = en

Principales incidencias.
serio

MSc. Maylen Marcos Martinez
Especialista en Invenciones y Marcas
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

.- Introduccion.

Entre las novedades mas significativas de la legislacion marcaria vigente, el Decreto-Ley 203 «De Marcas y Otros
Signos Distintivos» de 24 de diciembre de 1999, se halla la posibilidad de formular oposiciones u observaciones en
el procedimiento de registro de las marcas por los terceros interesados. Su reconocimiento en nuestro sistema
marcario, acorde a la tendencia internacional,! esté inspirado ademas, en las disposiciones del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en lo adelante Acuerdo sobre los
ADPIC, del que Cuba es signatario, el cual dispone en su Articulo 15.5 que «los Estados miembros podran ofrecer la
oportunidad de oponerse al registro de una marca de fabrica o de comercio».?

Tras un silencio normativo en relacién con estas figuras juridicas en el Decreto-Ley 68,2 se retoma la regulacién de
las oposiciones al registro de las marcas establecida por los ordenamientos juridicos que rigieron la materia durante
la etapa colonial y la primera mitad del siglo XX en Cuba.* De este modo, las oposiciones pasan a conformar el
contenido del derecho exclusivo conferido por el registro de una marca, siendo parte, en especial, del conjunto de
facultades defensivas que se incluyen en el ius prohibendi.®

Pese a ello, se evidencia en la praxis nacional una escasa utilizacién de las oposiciones en defensa de los intereses
de los propietarios de marcas, asi como se menosprecia su capacidad preventiva ante futuras infracciones de
derechos en el trafico mercantil. Las causas de este fenémeno pueden ser multiples. Abarcan desde los costos
economicos del procedimiento, la ausencia de vigilancia de los derechos intangibles por los empresarios, el descuido
en la tramitacion, entre otras. No obstante, su trascendencia supera cualquier posible inconveniente, en tanto las
oposiciones al registro de las marcas pueden servir de barrera en la proteccion de signos que puedan devenir lesivos
en el comercio.

" En el Derecho Comparado es generalizado el establecimiento de oposiciones al registro de marcas, ya sea como
parte del proceso inicial de registro o después de finalizado éste.

2 El propio Acuerdo reconoce a las oposiciones entre los procedimientos contradictorios relacionados con la adquisicion
de derechos de propiedad intelectual en la norma de remision contenida en el Articulo 62.4.

3 «De Invenciones, Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen», de 14
de mayo de 1983; parcialmente derogado en lo referente a las dos ultimas materias por el Decreto-Ley 203 y el
Decreto-Ley 228 «De las Indicaciones Geograficas». Al amparo de esta norma juridica los titulares que pudiesen
resultar afectados con el registro de una marca debian hacer valer sus prerrogativas una vez inscrito el signo
mediante la accion de cancelacion o bien, sujetarse a la apreciacion de la potencial afectacion de sus intereses por
la autoridad de examen durante el procedimiento de registro.

“ Digase, el Real Decreto de 21 de agosto de 1884 y el Decreto-Ley 805 «Ley de Propiedad Industrial», de 4 de abril
de 1936.

5 La legislacion actual distingue el doble aspecto que compone el derecho sobre Ia marca: una faceta positiva, de uso
y disfrute del bien en que consiste la marca y una faceta negativa o de exclusion de terceros (ius prohibendi) en el
uso del signo protegido; a la que no pocos autores reconocen como esencia del derecho marcario. Cfr. Articulo 40 y
siguientes del Decreto-Ley 203.
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Il.- Oposiciones al registro de las marcas. Generalidades.

Etimolégicamente, el vocablo Oposicién entrafna una idea de contrariedad o
antagonismo con algo para impedir sus efectos. En materia de marcas, supone
manifestarse en contra de la proteccion registral de un signo distintivo, basado en
los perjuicios potenciales que dicho signo podria causar a quien se le opone.

En otras palabras, la oposicion al registro de las marcas es aquella oportunidad
reconocida en la Ley en la que los titulares de derechos preexistentes pueden
intervenir en el procedimiento de registro de un signo marcario que afecte sus
intereses, con el objeto de impedir su concesién.

Momento y plazo de interposicion.

Finalizado el examen formal de la solicitud de registro de una marca y subsanadas las irregularidades u omisiones
detectadas por la autoridad de examen, cuando asi se disponga, procede entonces la publicacién de la solicitud en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial que emite la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) con una
periodicidad mensual.®

La publicacion de la solicitud en el Boletin Oficial tiene por finalidad hacer cognoscible hechos o actos juridicos. Permite
al publico interesado conocer, entre otras cuestiones, la existencia de nuevas peticiones de signos y su contenido,” de
forma tal que cualquier tercero pueda presentar observaciones u oposiciones a las solicitudes de registro, lo que podra
hacer efectivo en el término de sesenta dias computados a partir de la fecha de la puesta en circulacién del Boletin
Oficial.® De tal suerte, la publicacién constituye el punto de partida para la presentacién de objeciones al registro por
los terceros.

Es en este momento del iter registral de las marcas donde se revela la fase contradictoria del procedimiento, en la que
los terceros que se consideren perjudicados con la nueva solicitud podran personarse ante la Oficina para oponerse a
la misma con base en un derecho previo. Se erige asi el tramite de las oposiciones en garantia para los titulares
prioritarios, quienes tendran la oportunidad de hacer valer sus prerrogativas legales frente a la nueva peticion de
registro.

Para el computo del término de oposicién se atendera a lo previsto en la legislacién civil comdn,® ante la ausencia de
regulacion en la normativa especial. En virtud del Articulo 9 del Coédigo Civil, los plazos se cuentan en dias naturales,
salvo las excepciones legales, determinando que si el ejercicio de un derecho expirase en dia no laborable, el término
para su vencimiento se entendera prorrogado hasta el proximo dia habil o laborable.

Legitimacion.

¢{Quiénes estan facultados para presentar oposiciones al registro de una marca?. Para dar respuesta a esta interrogante
habra que atenerse a lo prescrito en cada legislacién. Mientras que en algunos sistemas marcarios la legitimacion
activa para oponerse a un registro es amplia, comprendiendo a cualquier persona que se considere perjudicada previa
demostracién del interés legitimo;*? la legislacién cubana la circunscribe expresamente al «titular de un derecho anterior».**
A tenor de dicho apartado, para formular una oposicion se precisa la posesion de un Certificado de Registro, por lo que
prima facie pareciera excluir a los solicitantes de marcas.

% La publicacion de Ila solicitud de registro de las marcas tiene lugar en un término de ciento ochenta dias contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud o de la fecha de la prioridad reivindicada, seguin la que expire primero.
Cfr. Articulo 22 del Decreto-Ley 203.

7 Cfr. Articulos 96 y 98 de Ia Resolucion No. 63/2000, Reglamento del Decreto-Ley 203, emitida por la Ministra de
Ciencia, Tecnologia y medio Ambiente en fecha 22 de mayo de 2000.

8 Cfr. Articulo 23.2 del Decreto-Ley 203. En la actualidad, la publicacion del Boletin Oficial se realiza ademas en la
pagina web de Ia OCPI y su acceso por la comunidad de usuarios de marcas es gratuito. Dicha publicacion electréonica
se complementa con versiones en formato papel y en CD, que son puestas a disposicion del puablico en la Sala de
Lectura de la Oficina, donde podran consultarlo quienes no tengan acceso a los medios electréonicos de comunicacion.
En el caso de los solicitantes de provincias, podran dirigirse a las Secciones Provinciales y Puestos de Trabajo radicados
en distintas zonas geograficas del pais.

9 El Articulo 8 de Ia Ley No. 59/87, Cédigo Civil cubano, establece el caracter supletorio de sus disposiciones respecto
a materias reguladas en leyes especiales.

° Pajses como Espana, Canada, Ecuador y las regulaciones de la Comunidad Andina asi lo establecen.

1 Cfr. Articulo 23.2 del Decreto-Ley 203.
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Sin embargo, tal conclusién no es valida toda vez que el Articulo 51 del Reglamento
del Decreto-Ley dispone que las oposiciones «pueden presentarse ante la Oficina
por cualquier persona que considere que tiene un derecho que podria ser efectiva
o potencialmente afectado por la concesion». En consecuencia, podra entenderse
incluido tanto el titular de un registro como el solicitante de una marca prioritaria,
quien posee un derecho potencial o expectante que pudiera resultar afectado con
la solicitud posterior. En todo caso, quedaran excluidos de plano aquellos terceros
gue no logren acreditar la posesion de un derecho anterior o, al menos, una solicitud
de registro en tramite.'?

La presentacion efectiva de un escrito de oposicién podra realizarse de manera directa por el titular afectado o por
mediacion de un representante legal, en correspondencia con las normas establecidas en el Articulo 8 del Decreto-
Ley 203.

Pero, éa qué titulares se refiere la norma?. Segun la legislaciéon vigente seran posibles oponentes al registro de una
marca, los titulares de alguno de los derechos contemplados en los Articulos 17 y 19. Asimismo, se consideraran
legitimados los sucesores del titular, incluso en los supuestos en los que subsiste la facultad negativa o de defensa
ante violaciones, como es el caso del derecho de autor o del derecho al nombre o la imagen de personas especificas.

Motivacion.

La oposicion se fundamentara en la irregistrabilidad del signo por incurrir en defectos de fondo, especificamente, por
estar incursa la solicitud de registro en alguna de las prohibiciones relativas establecidas en el ordenamiento juridico,
por ser las que comportan afectacién a titularidades previas.'® Es precisamente el Articulo 6quinquies inciso B
numeral 1) del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial'® el que refleja la funcion basica de los
procedimientos de oposicion, que ofrecen a los terceros la oportunidad de evitar la inscripcion de marcas «cuando
sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el pais donde la proteccion se reclaman.

Se entenderé por derechos anteriores oponibles aquellos derechos enumerados taxativamente como motivos relativos
de denegacioén. En especial, podran oponerse los derechos que recaigan sobre:

" Las marcas iguales o semejantes registradas, tanto por la via nacional como internacional (a través del
Sistema de Madrid) con efectos para Cuba, que amparen productos idénticos o similares a los reivindicados en la
solicitud a la que se opone.

" Las solicitudes de marcas prioritarias,'® cuyos distintivos sean iguales o semejantes al cual se oponen
y se refieran a bienes o servicios analogos o similares; siempre que lleguen a registrarse. Las solicitudes de signos
previos podran considerarse como anterioridad oponible y susceptible de provocar la denegacién de un signo si
cumplen dos requisitos esenciales. En primer lugar, deberan tener una fecha de presentacion o reivindicacion de
prioridad anterior a la solicitud sujeta a oposiciéon y en segundo lugar, deberan superar el examen de los requisitos de
registrabilidad llegando a ser concedida su proteccion, pues de lo contrario se estaria amparando una situacién
juridica inexistente.

2 A diferencia de ello, la normativa francesa de marcas, Ley 91-7 de 4 de enero de 1991 (codificada), faculta tanto a
los propietarios de marcas, registradas o no, como a los licenciatarios exclusivos para presentar oposiciones. Vid.
Combaldieu, Jean Claude. La Experiencia francesa sobre la proteccion juridica de las marcas . En: Marca y Diseno
Comunitarios. Editorial Aranzadi, S.A., p. 219-221.

3 Asi lo establece también el Reglamento No. 40/94 sobre Ia marca comunitaria y algunos de los cuerpos normativos
que se inspiran en sus regulaciones; a diferencia de Espana donde se admite también la interposicion de oposiciones
con base en motivos absolutos de denegacion de marcas. Vid. Gil Vega, Victor. Marca Comunitaria. Solicitud y
Procedimiento de registro. En: Marca y Diseno Comunitarios. Editorial Aranzadi, S.A., p. 141-143.

' De 20 de marzo de 1883. Revisado por ultima vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

'S Entre los efectos juridicos que se reconocen a favor de los solicitantes de marcas se halla la facultad de entablar
oposiciones, la cual es ejercitable desde el momento mismo en que sea admitida la solicitud a tramite. El reconocimiento
de ciertas facultades a los solicitantes de marcas constituye una novedad en la legislacion vigente, en tanto a tenor
del texto juridico que le antecedio sdlo cabia denegar el registro de una marca con base a registros previos. La
proteccion provisional, como es conocida en el Derecho espanol, que se dispensa a las solicitudes de marcas permite
no solo oponerse al registro de signos posteriores, sino que incluye la posibilidad de instar la nulidad en caso de que
se acceda al registro de la marca posterior.

16




Marcando en serio

" Las marcas notoriamente conocidas, estén o no registradas, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo solicitado, siempre
que pueda causarse un riesgo de confusiéon o asociacién, dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial del signo o dar lugar a un aprovechamiento injusto de
la notoriedad. A efectos de la normativa cubana se considera como marca
notoriamente conocida aquella que goza de conocimiento y difusion en el sector
pertinente del publico consumidor «independiente de la manera o medio por el cual
se hubiese hecho conocida». La notoriedad de la marca no sélo reconoce una situacién

de hecho que tiene lugar en el trafico mercantil, sino que se integra como un hecho juridico al cual se le atribuyen
determinados efectos una vez que sea calificado como tal por la autoridad competente. La notoriedad como hecho del
comercio puede fluctuar, en respuesta a las circunstancias en que se desarrolle la actividad empresarial y el mercado,
siendo por ello una figura sujeta a prueba que corre a cargo de quien la alega, debiendo demostrar fehacientemente su
concurrencia. De tal suerte, el Articulo 21 del Reglamento del Decreto-Ley 203 preceptua algunos de los elementos a
considerar por la Oficina, cuya existencia revelaria la notoriedad de un signo, citando en particular: el grado de conocimiento
o reconocimiento de la marca en los sectores pertinentes del puablico, con especial énfasis en su efectivo conocimiento en
el territorio nacional como requisito sine qua non para la apreciacién de la notoriedad, por ser donde se demanda la tutela
especial.

El interés legitimo en los casos comentados de marcas previas, solicitadas o inscritas, se justifica en las afectaciones que
el signo posterior igual o semejante podria causar a los titulares debido a la confusién o asociaciéon que provocaria en el
consumidor, induciéndolos a error en cuanto a las caracteristicas o calidad de los bienes o servicios identificados de
manera similar, a los que atribuira igual origen empresarial. En el supuesto especial de las marcas notorias el perjuicio
puede ser irreversible, en tanto el uso de un signo posterior confundible podria provocar, ademas de la desviacion de la
clientela, la denigracion del signo, la dilucién de su fuerza distintiva o el aprovechamiento indebido de su reputacién o
valor comercial.

" Los nombres comerciales, rotulos de establecimientos o emblemas empresariales, usados o
registrados en el pais con anterioridad, si pudiera causarse un riesgo de confusion o asociacion. La posibilidad de motivar
una oposicién en signos usados o no registrados'® viene prevista en la Ley, siempre que cumplan con los requisitos
legalmente establecidos, su uso en el trafico mercantil se realice dentro del ambito nacional y sea prioritario a la solicitud
de registro a la que se opone. La prueba en estos casos sera definitiva para la apreciacion por la autoridad de examen de
la titularidad oponente, valiéndose el interesado de todos los medios de prueba admitidos en Derecho para sustentar la
existencia de un derecho anterior obstaculizante.

" Los lemas comerciales registrados con anterioridad.

" Los bienes de la personalidad, digase, el nombre, apellido, firma, titulo, diminutivo, apelativo carinoso, seudénimo,
imagen o retrato de una determinada persona diferente al solicitante.

" Los identificadores sociales (denominacion o razon social), imagen y prestigio de las personas juridicas
o comunidades.

" Las indicaciones geograficas protegidas en el pais con anterioridad.

" Las creaciones autorales, a condicién de que no sean de dominio publico.

. Otros bienes de propiedad industrial, como los dibujos y modelos industriales, siempre que no haya expirado
el derecho por alguna causa legal.

. Las marcas que han sido apropiadas por los agentes o representantes del titular.

Lugar de presentacion.
Las oposiciones se presentan ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, directamente o a través de sus
representaciones provinciales, siendo ésta el érgano competente para su solucion.?

¢ Junto a las marcas notoriamente conocidas, podran alegarse derechos previos sobre aquellos signos cuya titularidad se
adquiere por el uso en el comercio. Cfr. Articulos 99, 103 y 104 del Decreto-Ley 203.

7 Hay paises en los que las oposiciones se presentan y dirimen ante autoridades judiciales o incluso, ante foros
administrativos de apelacion con posterioridad al registro de la marca.
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Efectos de la oposicion. .
La presentacién de oposiciones influye en el procedimiento de registro de las marcas, Marcando en serio
provocando la suspensién del examen de la solicitud para dar paso a la litis entre

las partes.

Sin embargo, el efecto juridico mas importante que producen las oposiciones es
gue incorporan al tercero oponente como parte del procedimiento de registro. Lo
anterior se traduce en el otorgamiento de idénticas oportunidades procesales que
el solicitante, a saber, la posibilidad de interponer recursos, tanto en via
administrativa como judicial, contra las decisiones que sobre el registro del signo
se emitan, en aras de obtener un juicio favorable a sus intereses.®

La Oficina debera pronunciarse sobre la estimacion o desestimacion de la oposicién, sin que quede vinculada por su
presentacion, en ocasion de la decision que finalmente emita conforme a Derecho sobre la procedencia o no de la
solicitud de registro presentada.

Si el oponente retirara la oposicion durante el procedimiento de registro, lo cual es comdn cuando se arriba a un
acuerdo o pacto de coexistencia de marcas por los interesados; la autoridad continuara el examen y analizara si la
marca no incurre en cualquiera de las restantes prohibiciones establecidas o, si pese al acuerdo concertado, no es
posible inscribir el signo puesto que induce a error a los consumidores o genera algin perjuicio en el mercado.'®

lll.- Problematicas en sede de oposiciones al registro de las marcas.

El examen de las solicitudes de marcas sujetas al tramite de las oposiciones ha permitido aunar una serie de incidentes
gue han tenido lugar durante el procedimiento y que en muchas ocasiones provocan su desestimacion. El descuido de
los términos, la falta de diligencia, la comision de errores en la presentacion de los escritos o las insuficientes alegaciones
o pruebas anexadas, son algunas de las circunstancias que han determinado la inadmisibilidad o el rechazo de gran
parte de las oposiciones presentadas, impidiendo a la Oficina la apreciacion de las prohibiciones invocadas.

A continuacion, se enumeran algunas de las principales situaciones que tienen lugar en materia de oposiciones:

1. Reducido numero de oposiciones presentadas por terceros, atendiendo a la cantidad anual de solicitudes de
registro.

Si analizamos de forma grafica el comportamiento de las oposiciones tenemos que, por ejemplo, en el ano 2006, de
las 913 solicitudes de marcas y otros signos distintivos presentadas por la via nacional ante la Oficina (de las cuales
749 pertenecian a las marcas), so6lo se radicaron 12 oposiciones; representando el 1.31%.

Comportamiento anual de Opos./Observ.
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Tal supuesto puede estar motivado en la no revision sistematica de la informacién contenida en el Boletin Oficial y la
inadecuada vigilancia de los bienes intangibles por parte de los solicitantes o titulares de signos previos ante posibles
infracciones, reconociendo una debilidad en este sentido particularmente en el caso de las empresas nacionales. Las
empresas, con frecuencia, solicitan el registro de signos y luego se desentienden de su tramitacion, sin ofrecer un
seguimiento a los procesos o a los bienes, una vez inscritos.

'® Un ejemplo de ello lo tenemos en la marca BRAVO y disefo solicitada por PROQUIMIA, S.A. para identificar productos
de Ia clase 3 del Nomenclador Oficial. A esta solicitud se opuso BRAVO, PRODUCTOS CARNICOS HISPANO CUBANOS,
S.A., titular de Ia marca BRAVO y diseno, registrada desde el ano 1996 para distinguir productos de la clase internacional
29. La Oficina rechazé la oposicion y determiné la concesiéon del signo, basada en el Principio de Especialidad que rige
el Derecho de marcas, asi como en las diferencias graficas existentes entre los signos. El oponente, inconforme con
esta decision, recurrié en via administrativa y judicial, llegando incluso a interponer casacion ante el Tribunal Supremo
Popular.

° Esta posibilidad viene prevista en el Articulo 18 del Decreto-Ley 203.
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En ocasiones, los procesos de observancia de derechos en los que media la Marcando en serio
representacién o asesoria de agentes oficiales o cuando se contratan servicios

juridicos, implican altos costes econémicos con motivo de la interposicién de recursos

administrativos o procesos judiciales, que sélo pueden ser asumidos por determinados

empresarios. No obstante, las posibles consecuencias negativas que ello podria

acarrear para las pequenas y medianas empresas estarian cubiertas, en cierto modo,

por la autoridad estatal, toda vez que el examen de oficio de las prohibiciones permite

velar por todos los intereses en juego y, aun cuando para la Oficina pase desapercibido

algun derecho, por tratarse de signos notorios o nombres comerciales no inscritos,

por ejemplo, quedaréa abierta la opcién de la nulidad del registro.

Pese a esto, alertamos a todos los titulares al uso de los medios y herramientas disponibles en la legislacion y a la
vigilancia de sus activos intangibles, en aras de evitar perjuicios econémicos que pueden llegar a ser irreparables en la
esfera mercantil o econémica.

2. Falta de legitimacion del tercero oponente, al no poder acreditar la posesion de un titulo o derecho previo.

3. No acreditacién de la representacién legal o existencia de irregularidades en el Poder de representacion, que
acarrean la imposicién de requerimientos que encarecen y dilatan el procedimiento de registro.

4. Oposiciones escasamente motivadas o infundadas, sobretodo, en materia de confusiéon marcaria o de alegaciones
de actos de competencia desleal en los que no se evidencia la concurrencia de empresarios en el territorio nacional.

5. Insuficiencia en las pruebas presentadas para acreditar el caracter notorio de una marca en el territorio nacional.

6. Falta de diligencia en la oportuna presentacion de las oposiciones, lo cual provoca su extemporaneidad o interposicién
fuera del plazo legalmente establecido.

7. Insuficiencia en las pruebas presentadas para acreditar derechos preexistentes en el territorio nacional sobre
signos distintivos no inscritos o identificadores sociales de las entidades juridicas, tales como nombres comerciales,
denominacién o razoén social.

IV.- Conclusiones

El establecimiento de las oposiciones al registro de las marcas constituye uno de los principales aciertos en la legislacion
nacional, en consonancia con las regulaciones internacionales que rigen la materia. Su concepcién responde a la necesidad
de ofrecer medios preventivos de defensa a los solicitantes o titulares de derechos prioritarios que pudieran resultar
afectados con la concesion del registro de nuevos signos distintivos; lo cual revela la importancia de su uso atinado. Pese
a la significacion de la figura de las oposiciones y su trascendencia en el procedimiento de registro de las marcas, no
cumple su cometido en nuestros dias, debido al desuso por parte del empresariado, a la carencia de fundamentos o a las
irregularidades detectadas en los escritos de promocion.

A diferencia de otros sistemas marcarios, su interposicion en Cuba tiene lugar durante el procedimiento registral, en un
momento posterior a la publicacion del signo en el Boletin Oficial, posibilitando asi que no alcancen la proteccion registral
signos incursos en las prohibiciones relativas de registro legalmente previstas, que puedan devenir perjudiciales en el
comercio tanto para los empresarios existentes como para los consumidores, debido a la confusién o asociacion errénea
que su uso pudiera causar en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que designa la marca cuya
oposicién se insta.

La interposicion de oposiciones abre paso al conflicto e incorpora al oponente como parte del procedimiento de registro,
a quien se le reconocen idénticas oportunidades procesales que al solicitante. A partir de su presentacion, las partes en
litis tendran la posibilidad de alegar y probar lo que en su derecho estimen pertinente; argumentos que seran valorados
por la autoridad a cargo del examen de oficio. La Oficina, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en
la solicitud y las prohibiciones establecidas, determinara la concesién o denegacién del signo; decision que es susceptible
de ser recurrida en via administrativa y judicial por las partes del proceso.
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Marcando en serio

LAS MARCAS COMO REFLEJO
DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LOS
PROCESOS DE INNOVACION.

M.Sc. CLARA A. MIRANDA VIIA

«...La comercializacion y la innovacion producen resultados; todo lo demas son costes.»'
Introduccion.

Los procesos de innovacion que comienzan con la concepcion de una idea o nuevo conocimiento y concluyen con la
comercializacién de un nuevo resultado, un producto, una tecnologia o un servicio tienen implicito en el proceso el
conocimiento sobre las marcas porque éstas son indispensables.

Ahora bien, écuéles son los motivos que provocan que las marcas sean indispensables de forma sistematica?

El primero es inherente al concepto mismo de marca: para existir, una marca debe cultivar su propia identidad, es decir
diferenciarse.

Diferenciacion real o aparente?.... Lo que importa es el mecanismo reflejo en la mente del consumidor, es decir, la
imagen que en ella se creen acerca de la oferta comercial que resume toda sus actividades de gestion de la innovacion,
lo cual constituye la esencia del posicionamiento previsto por Ries y Trout.2

El segundo, es la carrera hacia la novedad, los ciclos de vida en el mercado son cada vez mas cortos, por lo que la
competitividad ahora se basa mas en la rapidez por desarrollar nuevos productos, la novedad tiende a convertirse en un
valor en si mismo.

Asi las marcas son el resultado de un conjunto de poderosos catalizadores de innovacién, que impulsan formas
creadoras e innovadoras que se expresan no solo en el ambito de los productos y los servicios, sino que abracan
también todos los demas aspectos del funcionamiento de las empresas.

Desarrollo.

La marca: Funciones.

«...la marca es una figura que presenta perfiles muy variados. ... no cabe identificar la marca con un signo porque el signo
es tan solo uno de sus componentes... consiste ante todo en la unién de un signo con un producto» y solo se erige como
tal «<en tanto que la union es captada por los consumidores»3.

Cuando ese signo es capaz de desatar en la mente de los consumidores representaciones en torno al origen empresarial
de los productos, calidad, novedad, una buena fama de estos, y de declarar valores imaginarios respecto a nuevas
demandas del entorno, nuevos gustos y nuevos estilos, entonces estamos en presencia de una marca.

Existen distintos tipos de marcas, las denominativas, las graficas, las mixtas y las tridimensionales, que son las mas
usadas, aunque también se pueden encontrar, las sonoras y las olfativas, estas tltimas, junto a las marcas en movimiento
y los hologramas, son las versiones mas modernas que se estén tratando de introducir, y se le conoce también como
marcas no tradicionales.

1 DRUKER, Peter F., «Innovation and Entrepreneurship>.

Revista OMPI1/Julio-agosto de 2005.

2 Al RIES-Jack TROUT, «Posicionamiento: El concepto que ha revolucionado la comunicacion publicitaria y la mercadotecnia»;
Impresora de Ediciones S.A de C.V, febrero 1994. México.

3 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. «<Fundamentos de Derecho de Marcas»p 23, Editorial Montecorvo S.A, Madrid, 1984.
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Derecho de marca. Marcando en serio

El derecho sobre la marca son las facultades o prerrogativas legales que se reconocen
a favor del propietario del signo de que se trate. Segun el sistema juridico vigente, el
derecho sobre la marca puede obtenerse mediante el uso prioritario en el comercio
(sistema declarativo de derechos, adoptado en paises pertenecientes al sistema
anglosajoén), a través de su inscripcion en Oficinas publicas destinadas al efecto
(sistema atributivo de derecho) o mediante la combinacién del registro y el uso para
ciertos signos, como las marcas notorias y renombradas, a las que se les reconoce
su relevancia econdmica (sistema mixto de proteccioén). Este ultimo sistema es el

gue ha alcanzado mayores adeptos en el marco internacional, y por el ordenamiento juridico cubano.

En tal sentido, el registro de la marca, es el Unico medio que garantiza al titular la exclusividad en el uso de ella y la
posibilidad de excluir a todo el que intente aprovecharse de su propiedad, lo que le permite accionar contra cualquier
infractor de su derecho y oponerse a una marca posterior.

Las patentes de invencidn, a diferencia de las marcas, se les exige la satisfaccion de otros requisitos de patentabilidad
como son: novedad mundial, actividad o nivel inventivo y aplicabilidad industrial; ademas, como parte del propio sistema
del registro de las patentes de invencién la descripcién de la patente se publica, resultando esta de libre uso en
aquellos territorios donde no se materialice el registro, este elemento es posiblemente el factor que contribuye mas
directamente a que muchas innovaciones se protejan solo a través de marcas y no mediante patentes de invencién,
pues los titulares de estas innovaciones consideran que la publicacion es un elemento negativo frente a la competencia,
pues descubren parte del know how de la invencién.

En su dimensién positiva, el derecho se limita al signo tal y como figura registrado en relacién con los productos o
servicios reivindicados en la solicitud de registro, esto implica que el titular de la marca esta facultado para usarla,
cederla o conceder licencias sobre la misma. Las facultades de uso o disfrute del signo protegido incluyen desde la
aplicacion de la marca sobre los productos o servicios reivindicados, hasta su comercializacion, distribucién, importacién,
exportacion y almacenamiento. También estan comprendidas dentro de estas prerrogativas, la facultad de licenciar la
marca (cesion temporal de las facultades de uso) o disponer de la misma, como consecuencia directa de su caracter de
bien negociable.

Ciertamente, el componente esencial del derecho es el aspecto negativo, que tiene un alcance mas amplio que la faceta
positiva, toda vez que comprende, no sélo a signos idénticos al registrado puesto en relacién con productos idénticos,
sino que alcanza a signos similares al protegido y a productos o servicios similares a los registrados. Su contenido se
precisa por la legislacién, al regular un conjunto de actos que pueden prohibirse a terceros por ser privativos del titular
de un registro de marca, los que abarcan la fijacion de la marca a productos o servicios, su comercializacion, la supresién
de la marca, el uso de distintivos confundibles con el protegido, entre otros. Asimismo, supone la posibilidad de oponerse
o anular la inscripcién de signos confundibles, impedir usos lesivos y defender el derecho, valiéndose para ello de la
gama de recursos procesales establecidos en las diversas normas juridicas, que incluyen la via judicial.

EL MERCADO DE LOS RESULTADOS DE LAS INNOVACIONES A TRAVES DE LAS MARCAS.

Generalmente en el mercado, siempre encontramos un emisor y un receptor, el primero el empresario, el segundo el
cliente.

Lo que media entre ambos es el producto: bien material, servicio o idea que posee un valor para el consumidor o usuario
y que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad.

En tal sentido, si el producto que se oferta no satisface al cliente, ese no volvera a ser un cliente en el futuro. En el
sistema de la competitividad, la herramienta méas importante y eficaz es la de: CONSUMIDORES CONTENTOQOS, el
consumidor satisfecho con el producto mejorado a través de los procesos de innovaciéon es un consumidor leal, alguien
que esta dispuesto favorablemente a conceder tiempo a la empresa para adaptarse a las condiciones y exigencias.

Los clientes, l6gicamente, toman en cuenta toda una serie de elementos para evaluar la calidad de la soluciéon que
aporte un producto a sus necesidades, ellas son: presentacion, estilo externo, precio, capacidad para provocar la aceptaciéon
del diseno y la funcionalidad, componentes que estan en condiciones de garantizar las operaciones normales e
ininterrumpidas de los usuarios acorde a sus necesidades y deseos.
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El elemento fundamental para lograr el posicionamiento de una oferta comercial en -
la mente de los consumidores es la diferenciacion de la oferta, es decir, que sea Marcando en serio
percibida como Unica en su género para el conjunto de cualidades més relevantes e

importantes para el consumidor en tanto constituye la mejor repuesta para sus

necesidades.

El posicionamiento de la oferta en la mente del consumidor, genera un mecanismo
reflejo de respuesta ante estimulos marketing en los cuales la marca, como
caracteristica del producto, desempena un rol fundamental dada su funcién
diferenciadora, lo que genera valor.

Los activos de la empresa

Son el conjunto de valores positivos que actian como medio econdémico. Los tangibles son las propiedades de la entidad
que se utilizan en el desenvolvimiento de sus operaciones normales. Los intangibles son bienes inmateriales que constituyen
medios necesarios en la ejecucién de las operaciones de la empresa y ambos son generadores de valor.

La tecnologia es parte integrante fundamental de estos activos, es el conjunto de teorias que permiten el aprovechamiento
practico del conocimiento cientifico, que se revierte en la actividad empresarial, encaminada principalmente a la
creacion, fabricacion y comercializacion de productos que sean satisfactores de las necesidades de los consumidores
con beneficios para la empresa.

Entre los activos tecnolégicos de una empresa podemos encontrar las patentes, los modelos industriales, los secretos
comerciales, los sistemas de informacion interna, los estudios de mercado, entre otros. Estos activos, presididos por los
activos de propiedad intelectual han ganado terreno por su viabilidad y rendimiento.

Las empresas con estos activos acceden de manera mas rapida y eficiente al mercado, ofreciendo productos que se
ajustan a las necesidades y expectativas de los consumidores y mejoran significativamente la posicion competitiva de la
organizacion; las que no lo hacen, ven tambalearse su posicion y sus productos o servicios en el mercado. Es por ello
que

desarrollar eficientemente los procesos de innovacién tecnolégica es una forma de competir en el mercado y merecer
una notable consideracién, aun cuando ello supone evidentemente los riesgos de lograr una introduccién con éxito en
el mercado de nuevos productos es la sangre de la vida de la mayoria de las empresas, aunque son numerosos los
ejemplos de innovaciones que han resultado un fracaso.

Las empresas estan constituidas por un conjunto de recursos que, por lo general se hallan distribuidos heterogéneamente
dentro de la organizacion. Cuando hablamos de recursos nos referimos a activos fisicos, humanos y organizativos que
pueden ser utilizados para implementar estrategias generadoras de valor. Partiendo de ello, tenemos que aquellas empresas
gue poseen recursos valiosos, raros, inimitables e insustituibles, pueden gozar de ventajas competitivas sostenibles
mediante la implantacion de estrategias generadoras de valor que dificilmente la competencia logre contraponer a ellos.
Las marcas por sus particularidades de registro, como una de las modalidades de la Propiedad Industrial son una alternativa
de proteger y distinguir los productos y servicios mejorados por las empresas innovadoras, que aporta poca informacion
de valor a la competencia; de ahi que sea una modalidad muy difundida en los dltimos tiempos, como practica comun
para proteger los resultados de las innovaciones.

El stock de activos tecnolégicos de la empresa es el resultado del largo periodo transcurrido entre las inversiones
realizadas para la |+D+i y el resultado que de estas se obtiene, esta inversién afo tras ano se valoriza. No cabe dudas
de que los activos tecnoldgicos para la empresa se erigen como pilares indispensables, y, a diferencia de los activos
fisicos, estos no se deterioran con el tiempo, por el contrario, maduran y se robustecen.

Asi los recursos de las organizaciones, empresas o entidades son convertidos en productos o servicios entregados al
mercado que contienen una amplia variedad de activos, tecnologias, patentes, modelos industriales, secretos comerciales,
sistemas de informacion, culturas, modos de hacer, idiosincrasia, modos de dirigir y marcas como muestra consciente de
desarrollo y perfeccionamiento.

La marca es considerada por muchos una versién patentada de un producto, al procurar su supervivencia a medida que
evoluciona la tecnologia, véase el caso de la Bayer con la ASPIRINA, se constituye en un generador de ingresos y su

valor se define como «Conjunto de asociaciones constituidas en la mente del consumidor que permite generar un volumen
de ventas mas importante del que tendria, si el producto no tuviese esa marca.»*

4| nstituto de Ciencias del Marketing
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GENERACION PARA LA EMPRESA DE NUEVOS ACTIVOS TEGNOLOGICOS Marcando en serio
Para llevar a cabo la actividad de la empresa se hace necesario obtener activos

tecnoldgicos lo cual se puede hacer a través de: la adquisicién de los activos a

agentes externos a la organizacion, la generacién interna de los activos por parte del

personal que forma parte de la plantilla de la empresa y con la combinacién de la

adquisicién mas generacion.

Si la empresa se acoge al desarrollo externo, por limitaciones econémicas accede a
nuevos activos tecnolégicos de manera mas sencilla, corre el menor de los riesgos
pero como esos recursos se pueden adquirir facilmente en el mercado, los mismos

también estan a la disposicion de los competidores, por lo que no pueden actuar como fuente de ventaja competitiva
sostenible a menos que los modifiquen o adapten.

La generacion interna es la alternativa a la obtencion del exterior, consiste en construirlos internamente incorporando
conocimientos al stock de activos que posee la empresa lo cual es dificil de articular y formalizar, se revela a través de
su aplicacién y se adquiere a través de la préactica, que responde al mito de: «poseemos més conocimientos de los que
podemos explicar»(Polanyi 1996)°.

Por tanto, aiun cuando es un proceso lento, costoso y con algin margen de incertidumbre denota un componente
personal que engendra ideas, valores, emociones de las personas que lo poseen, dificilmente imitable y apropiable. Su
heterogeneidad l6gicamente lo hace ventajoso.

La integracion de métodos internos y externos, supone, que la asimilacién y adquisicion de tecnologia externa unida a
los conocimientos internos esenciales que posee la propia empresa, posibilite un éptimo aprovechamiento de adaptacion
y asimilacion. Se trata de alcanzar equilibrio entre actividades de explotacion y exploracion, o sea usar y desarrollar los
conocimientos poseidos y la creacion de nuevos conocimientos a partir de los nuevos elementos que pasan a incrementar
el stock de activos que posee la empresa, los que mas tarde se materializan en nuevos o mejorados productos,
tecnologias o servicios que luego se identifican y distinguen por el publico a través de las marcas. La capacidad de
haber generado ventajas competitivas en el resultado de la innovacion dentro del nuevo producto o tecnologia sera la
clave para que el cliente lo distinga y lo seleccione preferentemente.

En la mayoria de los casos, la tecnologia innovadora precisa recursos y desarrollo técnico de los que la empresa no
dispone, por lo que se ve obligada a analizar esas formas de obtencion y acogerse a una u otra, siempre desde la
perspectiva de que, los activos tecnoldgicos de una empresa son todos aquellos entes generadores de ingresos que por
tanto generan valor, tanto para los consumidores como para la empresa.

Si bien es cierto que pocas innovaciones tecnoldgicas son productos radicalmente nuevos, la mayoria constituyen
mejoras que de algun modo hacen que el producto sea mejor que su predecesor.

Conclusiones.

Calidad, rendimiento y fiabilidad impecables son factores que constituyen el precio de entrada a la mayoria de los
mercados, asi, la marca representa el medio para que el cliente diferencie un producto de otro similar en el mercado,
es decir, evalla inconscientemente la capacidad innovativa de la empresa productora a través de su nuevo resultado y
con ello también su competitividad y eficiencia, factores que hoy son determinantes en el éxito en el mercado. Cualquier
producto o servicio que pretenda venderse requiere de una marca distintiva y atrayente que contribuya a la materializacion
de los resultados practicos de la utilizacién de la tecnologia en beneficio de los consumidores, la empresa y la sociedad
en general.

«La marca es un resumen conveniente de los activos de competitividad de una organizacién... El valor de mercado del
capital emitido de muchas empresas otorga con frecuencia un valor a sus marcas muchas veces superior a sus activos
materiales. Asi por ejemplo, sin el valor de la marca, la capitalizacion bursatil de XEROX seria sencillamente de 481
millones de délares de los EE.UU., en lugar de 6.5000 millones... «

«... el desarrollo de una marca es tanto la disciplina estratégica como el canal de distribucién.....que puede crear
prosperidad..... y convertir las ideas en riqueza.»®

5 POLANYI. «The Tacit Dimension», Routledge and KeganPaul, London.
S ANHOLT, Simon, «Seminario I nternacional sobre Propiedad | ntelectual y Desarrollo», Ginebra, Mayo 2005, Revista OMPI, julio agosto 2005, p4.
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Los Disenosindustrialesy los Tratados de
Libre Comercio (TLC)

Lic. Roxana Mazar Portuondo
M.Sc Maritza de la Caridad Dominguez Morales

La Propiedad Intelectual es una disciplina juridica dirigida a proteger los bienes inmateriales de caracter intelectual con
contenido creativo. Esta disciplina se divide en dos ramas: el Derecho de Autor y Derechos Conexos, que comprenden las
creaciones literarias, artisticas y cientificas y la Propiedad Industrial, que protege las creaciones intelectuales inmateriales
relacionadas con la actividad industrial, técnica o comercial, entre cuyas modalidades se encuentran: las marcas y otros
signos distintivos, las invenciones, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales, llamados también disefios
industriales.

El dibujo y modelo industrial se regulan en las legislaciones de Propiedad Industrial de numerosos paises y la proteccion
esta determinada mediante el registro. El dibujo industrial se define como toda disposicion o conjunto de lineas o colores, 0
lineas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentacion de un producto, empleandose cualquier medio manual,
mecanico, quimico o combinados. El modelo industrial, a su vez, se define como un objeto que pueda servir de tipo para la
fabricacion de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuracion o representacion?. Tanto el dibujo como el
modelo producen una impresién estética, constituyen la forma externa que se incorpora a un producto y le da una apariencia
especial para su proteccién en el mercado; esta modalidad como el aspecto ornamental o estético de un producto industrial
0 artesanal, constituye la forma externa o visible bidimensional o tridimensional que se incorpora a ese producto y le da una
apariencia especial.

Para estar protegido por la mayoria de las legislaciones nacionales, un dibujo o modelo debe ser nuevo u original, es decir,
gue no se tenga conocimiento de que ha existido anteriormente uno idéntico o similar; ademas, no funcional; esto significa
gue su caracter es esencialmente estético y la legislacion no protege ninguno de los rasgos técnicos del articulo al que se
aplica. La duracién de la proteccion suele ser de cinco afios, con la posibilidad de seguir renovando el periodo hasta 15
afos.

Cuando se protege un dibujo y modelo industrial el titular goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la
imitacion por parte de terceros. Un sistema eficaz de proteccion beneficia a su vez a los consumidores y al publico en
general, lo que favorece la competencia leal y las practicas comerciales honestas.

El alcance de la proteccidn por este régimen es territorial. La proteccion de esa modalidad se limita al pais que la concede;
por lo que para lograr la proteccion en el extranjero de un dibujo y modelo industrial, se haré la solicitud ante las oficinas
nacionales de cada pais de interés comercial, dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la presentacion en la
oficina nacional, invocando los derechos de prioridad que establece el Convenio de Paris.

El Arreglo de La Haya relativo al Depdsito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, es el Tratado administrado por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se concert6é en 1925 y ha sido revisado en 1934, en el 1960,
en el 1967 y en el 1999, se adoptd una nueva acta que entrd en vigor en diciembre de 2003 y fue firmada por 24 estados.

1Vid. O” CaLLAGHAN MuRoz, XAaVIER, colectivo de autores, Propiedad Industrial Teoriay Préctica, Editorial Centro de Estudios Ramdén Areces
S.A., afio 2001.

26



El Arreglo de La Haya tiene como objetivo fundamental obtener la proteccion en varios estados,
con un deposito Unico, de uno o mas dibujos o modelos industriales, lo que implica menor
costo y mas agilidad en los tramites.

Los dibujos y modelos industriales generan productos comerciales mas atractivos y atrayentes,
lo que estimula el fomento de la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, las
artesanias tradicionales y el desarrollo de las pequefias y medianas empresas; por lo tanto
aumentan el valor comercial de un producto.

Ventajas de la proteccion del dibujo y modelo industrial

. Contribuye a que se obtenga un rendimiento equitativo de la inversion, debido a que
afiade valor comercial al producto.

o Amplia el abanico de posibilidades de eleccién para el consumidor, porque su proteccion incentiva a la creacion
de productos mas diversificados y atractivos.

o Estimula el desarrollo econdmico de un pais al contribuir a la expansion de sus actividades comerciales.

o Est4 al alcance de las PYME y los artesanos que trabajan por cuenta propia.

El disefio necesita ser visto como el centro de las actividades de las empresas. Su uso exitoso depende de la prioridad
y la alta consideracion que se le dé dentro de la actividad empresarial.

La proteccién de los modelos y dibujos industriales que las empresas explotan comercialmente no debe limitarse al
territorio nacional, sino que debe extenderse al &mbito internacional, siempre que obedezca a la estrategia

de competir en mercados internacionales, por lo que debe proyectarse la proteccion hacia aquellos paises donde se
hayan realizado los estudios de mercado correspondientes con fines de explotacion, licencias u otros.

Los paises subdesarrollados y los en vias de desarrollo deben tener en cuenta lo anterior, porgue la importacion directa
o introduccién de disefios industriales incorporados en tecnologias de paises desarrollados, provoca una dependencia
tecnoldgica extranjera, a la vez que frena y minimiza la creatividad de los disefiadores. Esa estrategia esta en las
intenciones de los paises desarrollados encabezados por los Estados Unidos y se ha incrementado en los dltimos
afnos.

A inicios de la década de 1990, Estados Unidos tenia cifradas sus esperanzas de sometimiento econémico y politico
para América Latina en la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), pero al ver que sus politicas no se concretaban
con la rapidez que hubiera deseado, comienza a impulsar negociaciones para la formacién de areas de libre comercio
regionales. La primera de estas negociaciones que trata de imponer es el Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) en 1994. Los lineamientos de los programas econémicos recomendados por el FMI y el Banco Mundial en
América Latina durante esa década, prepararon el camino para la puesta en marcha del ALCA, pero el grado de
dependencia era tal, que tuvo una negativa que frustré el proyecto.

Estados Unidos, cambia su estrategia, y trabaja por la firma de otros acuerdos regionales de libre comercio mas
reducidos o bilaterales. Firma tratados con México y Chile, y negocia mas aceleradamente el Tratado de Libre Comercio
de América Central (CAFTA) y con algunos paises andinos (AFTA). De esta manera, se van realizando tratados paralelos
gue tienen el mismo formato y caracteristicas de un ALCA funcional.

Prevalece en los ultimos afios una muy compleja situacion en materia de integracion, porqgue en Ameérica Latina coexisten
mas de una docena de esquemas regionales, subregionales y bilaterales, con algunos paises que pertenecen
simultdneamente a mas de un agrupamiento. Ademas, otras potencias como la Unién Europea (UE) han establecido
acuerdos de libre comercio con paises de América Latina y el Caribe.

Estos tratados no se refieren solamente a asuntos econdmicos, sino que también tienen un explicito contenido politico,
en el cual los paises en desarrollo quedan en una situacion de subordinacién. Un ejemplo de lo anterior, es el uso de los
TLC para la imposicion de estdndares de propiedad intelectual por parte de paises desarrollados, los que favorecen sus
intereses y se tornan innecesariamente rigurosos para los paises en desarrollo.
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Anélisis del tratamiento de los disefios industriales en los TLC

Los disefios industriales como modalidad de la Propiedad Industrial no quedan excluidos
de ese tratamiento favorable para los paises desarrollados y altamente perjudicial para los
paises en desarrollo y subdesarrollados.

Después de consultar algunos documentos en Internet hemos seleccionado los siguientes
TLC : ALCA, AFTA, Peru-Estados Unidos:

El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es un ambicioso acuerdo comercial
que incluiria a 34 paises de Centroamérica, Suramérica, y el Caribe (con excepcion de
Cuba). EI ALCA fue propuesto luego que NAFTA fuese aprobado en 1994, con el objetivo
de expandirlo y asi crear el bloque de comercio libre mas grande del mundo.

En el Capitulo Il de este acuerdo, Disposiciones Generales se expresan los objetivos siguientes:

“[a) la liberalizacion del comercio para generar crecimiento econdmico y prosperidad, contribuyendo a la expansion del
comercio mundial;]

[b) generar niveles crecientes de comercio de [mercancias][bienes] y servicios, y de inversion, mediante la liberalizacion
de los mercados, a través de reglas [justas] claras, estables y previsibles; [justas, transparentes, previsibles, coherentes
y que no tengan efecto contraproducente en el libre comercio;]]

[c) mejorar la competencia y las condiciones de acceso al mercado de los bienes y servicios entre las partes, incluyendo
el area de compras del sector publico;]

[d) eliminar obstaculos, restricciones y/o distorsiones innecesarias al libre comercio entre las partes, [incluyendo, practicas
de comercio desleal, medidas para-arancelarias, restricciones injustificadas, subsidios y ayudas internas al comercio de
bienes y servicios];]

[e) eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre las partes;]

[f) propiciar el desarrollo de una infraestructura hemisférica que facilite la circulacién de bienes, servicios e inversiones;
yl

[g) establecer mecanismos que garanticen un mayor acceso a la tecnologia, mediante la cooperacién econémica y la
asistencia técnica.] -

Aparentemente el cumplimiento de esos objetivos beneficiaria a todos los paises firmantes, sin embargo, la practica de
mas de 10 afios ha demostrado que los beneficios importantes son para los paises desarrollados. Solamente en lo
referente a la eliminacion de los aranceles, las pérdidas han sido millonarias para los paises de América Latina.

En el Capitulo XX se aborda lo relacionado con los Derechos de Propiedad Intelectual. A continuacion se analizara el
tratamiento que se le da al disefio industrial:

En la Seccidn A Aspectos Generales se expresa:
Articulo 5. [Relacidn con otros acuerdos sobre propiedad intelectual [y Recomendaciones Conjuntas]3]

[5.3. Con la finalidad de [otorgar] [asegurar] proteccidén y observancia adecuada y eficaz a los derechos y obligaciones
de propiedad intelectual a los que se refiere el presente Capitulo, cada Parte aplicara, [como minimo,] los principios y
normas del presente Capitulo, y las disposiciones citadas de los siguientes acuerdos:]

[e) [Articulos 9 al 40 del] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (1994), (Acuerdo sobre los ADPIC)][, hasta en tanto dicha parte se haya adherido al Acuerdo sobre los ADPIC
y lo haya implementado];]...

En ADPIC lo referido a modelos o disefios industriales se encuentra especificamente regulado en los articulos 25y 26.
En el 25, apartadol, se expresa que se protegeran los dibujos y modelos industriales creados independientemente, que
sean nuevos u originales y se excluye de esa proteccion a los dictados esencialmente por consideraciones técnicas o
funcionales.
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Al utilizar la expresion " nuevos u originales *, el Acuerdo impone estandares minimos que
dan a los paises la amplitud de incluir en sus legislaciones los dos términos o escoger uno
solo. Los Estados Unidos, por ejemplo tiene previstos como requisitos para la proteccion
ambos términos.

El apartado 2 impone como obligacion adicional a los miembros, con respecto a los disefios
industriales de textiles, que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la
proteccion, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicacion, no dificulte
injustificadamente las posibilidades de busqueda y obtencion de esa proteccion.

Este apartado también da ventaja a los disefiadores de los paises desarrollados quienes
poseen l0s mejores recursos para crear y garantizar una proteccion mas rapida y menos
costosa., si se tiene en cuenta que ese tipo de disefio esta intimamente relacionado con la
moda que varia rapidamente, por lo que tiene una corta vida.

El articulo 26 esta relacionado con la proteccion de esa modalidad para los miembros y se establece la duracion de la
proteccion como tiempo minimo 10 afos.

El articulo 5.5 expresa textualmente:

[5.5. Cada Parte que no lo haya hecho, debera hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherirse a los siguientes
acuerdos internacionales relativos al registro de los derechos de propiedad intelectual, en el plazo de un (1) afio contado
a partir de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo:

c) el Arreglo de La Haya relativo al depdsito internacional de dibujos y modelos industriales (1999);

Hasta aqui se obliga a los paises subdesarrollados y en desarrollo a mediano o a corto plazo a acatar lo establecido en
esos dos instrumentos legales impuestos por los paises desarrollados encabezados por los EEUU, cosa nada beneficiosa
para los primeros, porque al adherirse al Arreglo, sin tener desarrollo en esta modalidad, lo que hacen es permitir que las
potencias obtengan el monopolio y controlen los mercados.

En la Seccion B Disposiciones sustantivas, subseccion b2h, en el articulo 1. Condiciones para la proteccion, en el 3.
Duracién de la proteccion, y en el 4. Derechos conferidos, se impone lo establecido en ADPIC, articulos 25y 26. En el
articulo 5. Agotamiento del Derecho, se analiza disponer el Agotamiento Internacional o al menos prever el Agotamiento
Regional en las legislaciones nacionales, dentro de un plazo minimo de 5 afios contados desde la entrada en vigor del
acuerdo.

El Tratado de Libre Comercio Andino (AFTA o TLC Andino) fue negociado por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, y
Perd. Las negociaciones se planearon en un corto y agresivo cronograma que comenzé en mayo de 2004 y debia
concluir en febrero de 2005. En este tratado en el capitulo de Propiedad Intelectual no aparece regulado ningan articulo
para los Dibujos y Modelos Industriales. Aparentemente el tratado se firmaria para beneficiar a las partes, sin embargo,
la realidad ha sido otra:

Beneficios para EE.UU.

" Oportunidades de exportacién para su industria agricola.
. El acceso a sectores como las telecomunicaciones, el servicio postal y la energia.
" Notables ingresos a partir de la supresion de los aranceles.

Esos beneficios se han tornado en terribles perjuicios para los paises andinos, en la medida en que se han ido
desarrollando las negociaciones, lo que ha traido como consecuencia una fuerte reaccion por parte de los sectores mas
progresistas de esos pueblos. Ejemplo de ello lo constituyo la Carta Andina contra el TLC, en la que se expresa:

“...Un tratado confeccionado segun las imposiciones de Estados Unidos, que arruinara a los paises andinos, cerrandole
nuevamente a los serviles gobiernos, el mas pequefio margen de movimiento...

Se trata simplemente de cumplir con una rutina formal, en la cual los gobiernos de la region ratifican su propésito de
aceptar la recolonizaciéon y Estados Unidos entre mas le entregan, mas exige. La verdadera faz del tratado es la
profundizacion del modelo neoliberal que ha profundizado la pobreza y la miseria en la region.
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La debilidad y entreguismo de los gobiernos, la arrogancia de los Estados Unidos, la
creciente inconformidad popular, la conciencia de que nuestros gobiernos titeres estan
entregando gratuitamente toda posibilidad de desarrollo soberano de nuestros paises,
nos lleva a ratificar nuestra decisiéon de decir no al TLC y a proponer la mas amplia
unidad en contra del mismo. Es el momento de concentrar todas las fuerzas contra este
tratado recolonizador y aprovechar el hecho de que las criticas al mismo, aun
provenientes de sectores con los cuales tenemos diferencias, se conviertan en motivos
y argumentos para que no se suscriba...™

Consideramos que en esos fragmentos de la carta quedan bien claras las razones por
las que los TLC han constituido un fracaso. Sin embargo, Los Estados Unidos, ante la
lentitud de las negociaciones, ha continuado su labor pais a pais y el 12 de abril del
2006, logro la firma del TLC Perd-EE.UU.

El Capitulo 16 contiene las regulaciones en torno a la Propiedad Intelectual y solamente se hace referencia a los
Disefios y Modelos Industriales en el articulo 16,1 Disposiciones Generales en el que se expresa:

1.- Cada parte, como minimo, aplicara este Capitulo.

Acuerdos Internacionales:

4.- Cada parte hara todos los esfuerzos razonables para ratificar o adherir los siguientes acuerdos:
b) Arreglo de la Haya (solo se sefala uno por ser el que se relaciona con el tema abordado)

6.- En adicion al Articulo 1.2, las partes afirman sus derechos y obligaciones bajo el Acuerdo de ADPIC y los acuerdos
de Propiedad Intelectual administrados bajo los auspicios de la OMPI.

Como puede apreciarse, se vuelve a imponer lo que mas ampliamente esta contenido en ALCA.

En la pagina digital inicial de este TLC , aparecen de manera intermitente los siguientes mensajes divulgativos cuyo
objetivo es estimular los TLC por "~ las ventajas que pueden proporcionar” :

"... Desde la firma del TLC en 1993 las exportaciones de México a los EE.UU. se multiplicaron en un 3,5%,

" Con solo penetrar en un 1% en el mercado de los EE.UU., las exportaciones crecerian en un 60% Yy el producto
interno bruto en un 4% adicional....”

Del analisis de las regulaciones que aparecen en el Capitulo de Propiedad Intelectual de los TLC seleccionados, se
desprende una idea fundamental: el compromiso de los gobiernos para acatar lo establecido en ADPIC y en el Arreglo
de la Haya en lo referente a los Disefios Industriales, sin tener en cuenta la conveniencia o no para cada pais a partir
del nivel de desarrollo econémico. La injusticia no estd en la norma, sino en la desigualdad, es decir, el nivel de
desarrollo de los paises.

Se ha dicho que los paises subdesarrollados o en vias de desarrollo no deben limitarse a la importacion directa o
introduccién de disefios industriales que estén incorporados en tecnologias de paises desarrollados, pues esto trae
consigo la dependencia tecnoldgica extranjera y, por tanto, frena y desestimula la creatividad de los creadores y los
disefiadores de esos paises. Ese es uno de los objetivos enmascarados que persiguen los TLC, pero hay una realidad
y es que los paises subdesarrollados y en desarrollo no generan la creacion de disefios industriales, porque no tienen
los medios y las condiciones, por lo que se ven obligados a la importacion.

Ante el fracaso del ALCA, los TLC bilaterales fueron la formula para procurar el dominio de Latinoamérica. La mayoria
de las negociaciones que se han realizado, perjudican extraordinariamente a nuestros pueblos, porque no se puede
competir con las transnacionales debido a que ellas dominan la ciencia y la técnica.

2Carta Andina Contra el TLC de fecha 21 de abril del 2005.
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«LA_CADUCIDAD POR_FALTA DE_USO DEL REGISTRO MARCARIO: UNA_ HERRAMIENTA ﬂstr PP
PARA_UNA EFECTIVA ESTRATEGIA MARCARIA. SU PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA o

Autora: Ms.C. Raiza Fraga Martinez.

Introduccion.

Es frecuente, que ante una solicitud de registro de marca, presentada ante la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial, el cliente no alcance el objetivo trazado en su estrategia; toda vez que a través del Informe Conclusivo,
gue emite el Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos conoce, que su marca ha sido denegada o
concedida parcialmente, a consecuencia de la existencia de una o varias interferencias marcarias. Ante esta
informacidn, el cliente se desanima y generalmente piensa, que el objetivo principal de su estrategia marcaria, es
inalcanzable. Lo cierto es que ante lo descrito, los solicitantes no deben cejar en alcanzar su empefio, puesto que
pueden incoar procesos previstos en la legislacion marcaria vigente. Estos procesos contribuyen a que una marca
denegada o concedida parcialmente, en primera instancia, acceda al registro marcario con posterioridad.

Esimportante que los solicitantes desarrollen la habilidad de seleccionar el proceso correcto (caducidad, cancelacién
o nulidad) y lo promuevan en el momento procesal oportuno. La capacidad de entablar la opcién correcta, es
directamente proporcional al resultado que se pretende alcanzar. En todos los casos, la utilizacion de estos procesos
en aras de eliminar el obstaculo que les impide acceder al registro, es una viable «estrategia» comercial.

La caducidad por no uso de la marca, si bien es el proceso mas empleado por los clientes de la Oficina Cubana de
la Propiedad Industrial!, como mecanismo para eliminar las marcas interferentes citadas durante el examen
sustantivo; también lo es, porque su explotacidon no esta dada en toda la dimension que amerita. Por ello, se hace
necesario reflexionar sobre este proceso, con la finalidad de fomentar su utilizacion como herramienta para una
efectiva estrategia marcaria.

Estadisticas
Enero 2003 — Diciembre 2007.

25 -
] Procesos
I administrativos
20 presentados
ante la OCPI
15 11 B Caducidades
por fata de uso
10 1
5 1 B Demas
procesos
D jrs
2003 2005 2007

1 En el periodo que comprende de enero de 2003 a diciembre de 2007, se han presentado a instancia de parte 90 procesos administrativos, ante la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial. De ellos, 68 escritos han sido acciones de Caducidad por no uso de la marca interferente. Lo que representa el 75,5 %

de los procesos recibidos en esta etapa.
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I- Caducidad por no uso. ﬂStf o o
a) éCaducar por no uso? dtW.
Partiendo de la definicidn legal que se regula en el Articulo 64 Apartado 1, inciso b) del Decreto-Ley 203 «De
Marcas y Otros Signos Distintivos»?, la accién de caducidad por no uso de la marca podra ser presentada ante la

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que esté
interesado en registrar una marca en el territorio cubano contra el titular del registro marcario atacado.

En dicha accidn de caducidad por no uso de la marca, presentada ante la Oficina, la parte actora alega la causal de
caducidad correspondiente, ya sea: a) el no uso real y efectivo en 3 afios del signo, contados desde la fecha de Ia
concesion o b) el haber dejado de usar la marca 3 afos, antes de la fecha de presentacion de la accion de caducidad
por no uso3.

En cualquier caso, la parte actora pretenderd la declaracién de caducidad de la marca por «falta de uso»*, en aras
de acceder al registro sin obstaculo; pero fundamentando su actuar en que el signo atacado incumple con sus
funciones en el mercado. Esta situacidon trae como consecuencia, que pierda los requisitos legales exigidos, toda
vez que la obligacion de uso en el trafico mercantil impuesto al titular no se esta cumpliendo de manera estable y
sostenida en el término legal establecido. Por ello, la accion de caducidad por falta de uso de la marca, se convierte
en una via para proteger el interés general de los consumidores como destinatarios finales, y es un modo de incidir
en el correcto funcionamiento del mercado.

La accidn de caducidad por no uso de la marca puede ser total o parcial, en correspondencia con las pretensiones de
la parte actora®. Toda vez, que puede solicitar la caducidad de todas, algunas o una de las clases protegidas por ese
registro. Asi como, de uno, alguno o varios productos dentro de una misma clase de productos y servicios.

Entonces, éibasta que la parte actora alegue el no uso de la marca registrada por el tiempo legalmente establecido
para alcanzar la pretendida caducidad del registro marcario? La respuesta es negativa, puesto que el titular del
registro marcario atacado, tiene su oportunidad para defender su marca, aportando pruebas de su uso por el tiempo
exigido, toda vez que en caso contrario, de total silencio, pierde la titularidad del registro. Ademas, a tenor del
Articulo 65, Apartado 1, del Decreto-Ley 203, el titular del registro también podra defender su marca y obtener un
resultado positivo para si, cuando demuestra haber enmendado su incumplimiento de usar la marca atacada, al
menos tres meses antes de la fecha de presentacion de la accién de caducidad. Esta posibilidad opera como un
motivo de subsanacién, puesto que se entiende que la marca ha rescatado sus funciones en el mercado y para los
consumidores, eliminandose la causal de caducidad alegada. En la practica cubana, esta subsanacion ha sido poco
empleada por los titulares atacados, en su defensa. No obstante, la caducidad por no uso puede ser un mecanismo
efectivo para que el solicitante acceda al registro, siempre que el proceso incoado sea presentado oportunamente,
puesto que es una viable posibilidad de eliminar la interferencia marcaria y lograr el objetivo trazado.

2 Articulo 64.1 «Las marcas caducan cuando:

b) el titular no ha hecho un uso efectivo y real de la marca en el territorio nacional durante tres afios consecutivos a partir de la fecha de su concesion y durante su vigencia,
o cuando dicho uso haya sido interrumpido durante el mismo plazo de tiempo precedente a la accién de caducidad de caducidad».

3 De las caducidades por no uso de la marca presentadas ante la Oficina, mds del 95 % de los procesos iniciados, alegan la segunda causal (haber dejado de usar). La
primera causal es poco empleada. Lo importante es resaltar que las dos variantes legales establecidas son efectivas para eliminar obstdculos en el registro de la propiedad
industrial.

4 La esencia de este tema es «Uso de las marcas». Regulado en el articulo 53 del Decreto

—Ley 203 cuando refrenda que: «1. Se entenderd que la marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, a
través de los canales de distribucion y circuitos comerciales, o se encuentran disponibles para el consumidor de destino dentro del territorio nacional bajo esa marca, de
forma continua, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimension del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que
se trate y las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacion. 2. También constituird uso de la marca:

a) su empleo en relacién con productos destinados a la exportaciéon a partir del territorio nacional, o en relacion con servicios brindados en el extranjero desde el territorio
nacional; y

b) su empleo en la publicidad, atn cuando precediera a la introduccién de los productos o servicios respectivos en el comercio, siempre que tal introduccion se realice
efectivamente a mds tardar dentro de los dos meses siguientes al inicio de la campafia publicitaria».

En cualquiera de los dos casos, se debe usar la marca registrada y no otra, a tenor de lo preceptuado en el articulo 54 del propio Decreto-Ley. Si la marca difiere en
elementos esenciales no se entenderd usada y procede la caducidad. Si no varian los elementos esenciales ni la identidad de la marca, no se declarard la caducidad.

5 En el periodo de enero 2003 hasta diciembre 2007, el 100 % de las acciones de caducidad por no uso presentadas ante la Oficina, fueron pretendiendo la eliminacion de
un registro determinado. Donde es relevante destacar, que en ocasiones, bien podian referirse a parte del registro.
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Ante la presentacion de la accion de caducidad por el interesado en registrar su

signo, el titular atacado podra demostrar o no su uso ante la Autoridad. En ﬂStf o o
®

correspondencia con el proceder del propietario de la marca interferente, asi sera la decisidon de la Oficina. Debido
a que:

a) si el titular no responde el Requerimiento Oficial, a él notificado, o aun respondiendo el Requerimiento no

logra probar dicho uso, se procede a caducar la marca,

b) si el titular a pesar de responder el requerimiento oficial, sélo demuestra un uso insuficiente de la marca o
presenta pruebas correspondientes a un periodo que se encuentra fuera del tiempo establecido, se procede a
caducar la marca;

c) si el titular demuestra uso suficiente, la Autoridad mantendrd vigente la marca atacada, y por ultimo,

d) si el titular demuestra que ha rescatado el uso de la marca durante tres meses antes de la fecha de presentacion
de la accidon de caducidad, la Autoridad tampoco procedera a caducar el registro.

Actuacion de la Autoridad

- Farte Actora - -
3 anos desde 3 anos antes de accidon

concesion v de caducidad

Accidén de caducidad por no uso
ante la OCPI

L

No us0 Titular responde o no a la Autoridad USO

[ | Y 4 ) %

Procede No procede caducear Procede
caducar caducear por

S p J

Si el titular ha rescatado el uso Uso insuficiente o
suficiente de la marca durante suficiente f_uera, de

los 3 meses antes de la accion tlempo.

de caducidad por falta de uso.

En la practica, ante la solicitud de caducidad total o parcial de un registro, y en dependencia del uso demostrado
por el titular atacado; la Autoridad podra declarar también la caducidad total o parcial del registro en cuestion.
No es posible brindar una férmula exacta para resolver los procesos de caducidad por no uso de la marca, en ellos
se realizan analisis casuisticos, que permiten adoptar decisiones ajustadas a Derecho. Lo anterior permite afirmar,
gue la accion de caducidad por no uso de la marca es util, pero no siempre da resultados positivos. El resultado de
la accidn de caducidad por no uso de la marca es relativo, pues depende de las evidencias de uso que aporte el
titular. No obstante, es una accidon que utilizada de manera oportuna, puede servir efectivamente para que la
parte interesada en acceder al registro en Cuba pueda lograrlo de manera efectiva.
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l Actuacidn de la Autoridad 1 fstfdtegid&‘

De los supuestos presentados resulta

f:tﬁlggfri;gimldad izﬁglugefi:;g&c;dad importante resaltar la declaracién de
caducidad por no uso parcial, donde se
1 l debera aplicar el Articulo 65, Apartado 2
Variente A: Eggﬁﬂy Uso parcial - .q del Decreto-Ley 203, cuando establece
Usono mmp . o demostrado 11:0 parct que: «Cuando la falta de uso afectaraa uno
demostrado IMArea. demostrade © @ algunos de los productos y servicios
Veriente B l para los cuales estuviese registrada la
T Uso mmp PARCIAL lr marca, la caducidad del registro se
demostrado SIN CON resolvera reduciendo o limitando la lista de
1 : LUGAR LUGAR  productos o servicios comprendidos en el
TOTAL ggg&t{im EN l 1 registro, eliminando aquellos respecto de
l rmarca queda los cuales la marca no se ha usado».
vigente para lo Iq:l'.[ﬂrnn. Caduca la
i?GAR que e usAy vigente ;::":;“ M Ante la solicitud de caducidad total de la
TRrCR y ‘r’l“'nd:::dl:“"“ lo marca interferente por la parte actoray las
vigente. ' evidencias de uso parcial del signo

aportadas por el titular atacado, cabe preguntarnos: ¢ Cmo debe proceder la autoridad? ¢ COmo debe entender la
norma? Encontramos varias posibles respuestas: primera, la Oficina emitira la resolucion resolviendo la caducidad
por no uso de la marca combatida y luego, le exige al titular del registro declarado parcialmente caduco, que
proceda a la limitacidon de productos o servicios; o segundo, bastara con que se emita una Unica resolucion,
resolviendo la caducidad incoada y se disponga ademas, como efecto de ese acto administrativo, que se anote de
oficio dicha limitacidn en el area técnica correspondiente.

La Oficina considera que la interpretacion correcta es la segunda. Se declarara la caducidad en parte del registro y
en consecuencia, se mencionaran las clases para las que la marca queda caducay las vigentes. En el tercer resuelvo
de la resolucion, al enumerar los efectos de la decision tomada, la Autoridad indicara que se proceda a limitar los
productos o servicios de manera inmediata. Asumimos esta posicion como Oficina, porque la limitacion de productos
0 servicios, en este caso concreto, es una consecuencia legal del proceso incoado contra el titular del registro
atacado en primera instancia. Ademas, porque de lo contrario, la decision de la autoridad afectaria econdmicamente
al titular perjudicado por la caducidad, toda vez que no inicié el proceso, pagd por la respuesta al requerimiento
oficial para defender su marca y ademas tendria que asumir el pago del tramite de limitacion de productos o
servicios, que es consecuencia del proceso. Si se adopta esta solucién, podria un titular afectado por una caducidad
parcial de un registro, perderlo totalmente, ante la imposibilidad de efectuar oportunamente el pago de la tarifa
establecida para la limitacidn. Lo que no resultaria justo, debido a que en las clases de productos y servicios declaradas
vigentes se estan cumpliendo todas las funciones que como marca, les vienen impuestas en el mercado. La
interpretacion de la norma citada que la Autoridad no valora como correcta en ningun caso, es la de proceder a la
limitacion de productos o servicios Unicamente, puesto que la accion de caducidad no quedaria resuelta
juridicamente.

b) - éComo debe proceder del titular del registro atacado?

Una vez incoada una accion de caducidad por no uso contra un registro marcario, el titular atacado debe concentrarse
en demostrar el uso de la marca combatida a fin de defender su derecho exclusivo, en correspondencia con lo
preceptuado en el Articulo 53 del Decreto-Ley 203. El titular debera demostrar a la Autoridad, de manera suficiente,
gue un producto o servicio marcado con el signo en conflicto se encuentra en un establecimiento comercial en el
territorio nacional para que sea ofertado, vendido u objeto de cualquier otro negocio mercantil, siendo tal producto
o servicio, un bien que circula en el trafico econdmico. El término suficiente es muy importante, toda vez que si el
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uso demostrado no convence se declarara caduco el registro. De ahi, la relevancia
del vocablo suficiente para este tramite. No obstante, es trascendente destacar, E i t ’, g b
gue no existe una férmula exacta para calcular la suficiencia de las pruebas aportadas dtemd&
para cada caso. La Autoridad valora, en correspondencia con las evidencias que

presenta el titular del registro atacado. Queda por parte del titular la responsabilidad
de probar «al maximo» el uso de la marca®. El titular tiene en si la carga de la prueba.

El titular debe conocer que la Autoridad no reconoce como uso de la marca la introduccién al pais de productos o
la oferta de servicios, que no entren en canales de distribucion y circuitos comerciales, en el supuesto de que se
gueden en un marco reducido de personas, quienes no entrarian dentro del concepto de consumidor cubano.
Cuando los productos o servicios, aun introducidos en el pais, no son comercializados por las vias cotidianas que
dan acceso a los destinatarios cubanos, la Oficina no reconoce su uso.

El titular, al momento de defender su marca, debe mostrar que ese uso suficiente, debio ser continuo, en cantidad
y modo que se ajuste al mercado y segun la naturaleza del producto o servicio. Ademas tener siempre presente
gue la ley le otorga la posibilidad de que el uso no sea sdlo por el término de los 3 afos, sino que podra paralizar
la accidn iniciada contra su registro, si prueba que regresd al mercado oportunamente, 3 meses antes de la
presentacion de la accion ante la Autoridad.

Cuando el titular en aras de defenderse valore el uso que ha desarrollado de su marca, y se percate que no es
suficiente, tiene el derecho de analizar las causas que le han imposibilitado efectuar el uso de la marca. Si la razon
por la cual no ha usado la marca en el mercado es un buen alegato, podra mencionar la excepcion que regula el
Decreto-Ley 203 en su Articulo 66 cuando establece, que el titular puede y debe defender su registro alegando la
existencia de una causa licita justificada.

Ahora, qué entiende la Autoridad sobre esa excepcidon para que sea acogida y surta el efecto que pretende el
titular que la invoca. La Oficina entiende que para apreciar esta excepcion el titular debera probar todas las acciones
gue desarrollé durante el periodo legal establecido, 3 afilos minimo, para usar la marca en Cuba. Sdélo luego de
demostrar su esfuerzo y debida diligencia para cumplir con su obligacion de uso de la marca en el territorio nacional,
es que podra mencionar la causa que se lo impidié y probar lo fehaciente. Una vez que pruebe el obstaculo que le
impidiod alcanzar el resultado deseado de todos sus esfuerzos, tal causa sera valorada por la Autoridad para decidir
si es licita (ajustada a Derecho) y justificada (tras su acreditacién mediante medios probatorios suficientes). De esa
manera, es que la Oficina, no declarara caduca la marca en cuestion.

Por ultimo, el titular de un registro marcario que tenga cedido el uso de su marca a un tercero, debe conocer, que
el uso realizado por ese tercero es valido para defender su marca del ataque iniciado por |la parte actora; pero que
solo él en su condicion de titular, es quien esta legitimado para responder a la accion y aportar pruebas ante la
Oficina.

c) - Otros posibles empleos de la accion de caducidad por no uso.

La accidon de caducidad por no uso si bien es cierto, que en la mayoria de las veces, se emplea con la finalidad de
acceder al registro como via para eliminar la marca interferente que resulté ser la causal de irregistrabilidad,
también lo es porque tiene otros momentos procesales oportunos y otras funciones, que amplian su horizonte de
utilizacion.

¢ Sentencia nimero: Setecientos ochenta y cuatro, Proceso casacion del Expediente 839 del 2007 del Tribunal Supremo Popular de la Republica de Cuba,
enfatiza la faculta del 6rgano que soluciona la litis al momento de la apreciacion de las pruebas, de poder determinar la suficiencia o no de las evidencias
de uso portadas, cuando considera que «...esta Sala de justicia ha reiterado que la apreciacion de las pruebas practicadas en el proceso es facultad del
organo que resuelve el pleito, solo susceptible de ser corregida previa demostracion de que fue efectuada con infraccion de los principios y reglas que la
propia ley establece para su valoracion; de los principios de la razon y la ciencia; con error, irracionalidad o arbitrariedad, lo que en el caso no se ha
demostrado; en atencion a que el inconforme se limita a expresar su personal criterio acerca de coémo considera que debio la prueba a que hace referencia
ser ponderada, insistiendo en que debio apreciarse a favor de la entidad que representa excusa por el no uso justificado de la marca cuyo registro le fue

cancelado; olvidando que tal cuestion es facultad judicial exclusiva...».
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La accion de caducidad por no uso puede ser preventiva, cuando quien la incoa,
intenta evitar la denegacidon del acceso al registro marcario al conocer de la Estr o .
interferencia antes o durante el proceso de solicitud o cuando desea ampliar las dtW.
clases de productos o servicios de un registro vigente. También se debe presentar

una accién de caducidad por no uso como medida de observancia, cuando el titular
intente mantener vigente su registro, con la debida y eficaz proteccion en el mercado.

Todo ello, permite afirmar que la accidn de caducidad no sélo es una accion correctiva, como se ha venido empleando
hasta el momento, cuando interpone junto o después del Recurso de Alzada con la finalidad de eliminar la marca
interferente citada.

La accion de caducidad por no uso puede ser presentada por la parte interesada ante la Oficina:

a) antes de presentar la solicitud de registro,

b) durante el proceso de solicitud antes del Recurso de Alzada,
C) conjuntamente con el Recurso de Alzada,

d)  después del Recurso de Alzada,

e) durante la vigencia del registro.

Resultard una buena estrategia los supuestos a), b) y e) toda vez que evita conflictos al momento del registro y
demuestra diligencia. No asi los supuestos c) y d), debido a que la presentacidon de las acciones en estas
circunstancias, evidencia insuficiente vigilancia marcaria, demora el proceso de registro, dilata la decision del
Recurso de Alzada, puesto que una vez presentada una accion de caducidad relacionada con un Recurso de Alzada,
la politica de la Oficina es suspender el término del recurso presentado hasta resolver el proceso de caducidad por
no uso existente.

No obstante, la falta de diligencia de los interesados provoca la demora en alcanzar los objetivos que se proponen
y les hace mas costoso el proceso.

d) - Para una adecuada utilizacion.

La accion de caducidad por no uso puede ser ampliamente utilizada para que los interesados en acceder al registro
con sus marcas, puedan eliminar aquellas que les fueron citadas como interferencias, si las mismas no han sido
usadas en territorio nacional o los que poseyendo registros marcarios en Cuba intentan mantener totalmente
protegido dichos signos distintivos. Pero también es util, para proteger el mercado y a los consumidores en general.

Luego de exponer todos los elementos para un mejor empleo de la accion de caducidad por no uso, queda exhortar
a los titulares de marcas e interesados en acceder al registro, que la incorporen adecuadamente en su estrategia
marcaria cotidiana a fin de proteger con mayor eficacia sus derechos de propiedad industrial. Toda vez que aumentar
y mantener una efectiva vigilancia marcaria, permitira que esta accion cumpla con las funciones preventivas,
correctivas y de observancia, que esta llamada a tener.
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Indicadores de patentes para sustentar la toma de decisiones ﬂstr o .
estratégicas en los proyectos de I+D+i. dtemd&
Patent indicators strategic decision in i+R+D projects.
MSc. Arais Fernandez Herrera; MSc. Eva Romeu Lameiras.

Resumen:

La distancia cada vez menor que se observa entre el conocimiento basico y su aplicacion en la produccion de bienes y servicios es
una consecuencia directa del nivel de competitividad alcanzado en estos tiempos. Un indicador de este fendmeno es la disminucion
del ciclo de maduracién de los modernos productos intensivos en conocimiento. Esta particularidad del desarrollo actual provoca
desventajas comerciales, indudablemente para los menos desarrollados, los que necesitan garantizar cada vez mas una exacta
vision de la evolucion de su entorno exterior. Este comportamiento permite afrontar los cambios con la celeridad y la competitividad
necesarias.

A través del analisis de la informacion de patentes es posible determinar alertas tempranas de la evolucién del entorno, de manera
que se evite el inicio de nuevos proyectos sobre tecnologias o productos que ya estén en fase de decadencia en el mercado.
Sustentar nuevos proyectos de |+D+i requiere de un minucioso estudio de las caracteristicas y ventajas competitivas de las
tecnologias que ya se ofrecen o se pretenden ofrecer en el mercado. La informacién contenida en las patentes permite identificar
indicadores del desarrollo ligados a la evolucién de los cambios introducidos en los nuevos productos y tecnologias, sus
particularidades, la forma en que satisfacen las demandas. En este trabajo, a través de ejemplos concretos, se exponen diferentes
indicadores de patentes que pueden incidir en estrategias dirigidas a la toma de decisiones, mejoras al producto o sobre su
diversificacion en nuevos usos, asi como los avances en sus tecnologias de obtencién.

Palabras clave: indicadores, informacion, patentes.
Introduccion

Los documentos de patentes promueven la innovacion tecnolégica y son una fuente de informacion muy integral que revela, en mas
de un 70%, el estado del arte de toda la informacion técnica mundial. Las patentes, por sus particularidades, se consideran
alternativas de respuesta efectiva a los problemas técnicos de la industria y también representan una de las fuentes de informacion
mas completas de caracter tecnoldgico, comercial y legal. Su uso resulta de vital importancia para sustentar programas y proyectos
de [+D+i, también su consulta resulta indispensable para el analisis de riesgos competitivos y para trazar estrategias de planificacion
de nuevos desarrollos o de mercado.

La utilizacion de las patentes como indicadores de la innovacion tecnologica se identifica en el Manual de Oslo, sin embargo, es
importante distinguir que tiene asociado, de forma implicita, un conjunto de dificultades conceptuales y de disponibilidad (Nuchera,
H., 2003 ). Por ejemplo, se senala que solo una parte de las innovaciones se patentan, ya sea porque el titular de la innovacion,
prefiere ampararse a través del secreto industrial como mecanismo alternativo a la patente o por la baja posibilidad de defensa de
los requisitos de patentabilidad, en la nueva propuesta de solucion técnica. Otra de las particularidades que hace que las patentes
no constituyan hoy la alternativa més utilizada para la proteccion de las innovaciones, es el excesivo acortamiento del ciclo de vida
de los productos que existe hoy en algunos sectores econémicos, lo que, paralelamente al bajo nivel de explotacién comercial de
algunas propuestas de innovacién, no justifica en muchos casos la inversiéon en los costos para garantizar la obtencién de una
patente.

A pesar de las dificultades antes enumeradas, el analisis de patentes ofrece muchas posibilidades para identificar las particularidades
de la competencia y constituye una fuente de conocimiento necesario para sustentar nuevas lineas de desarrollo y obtener asi
indicadores de la actividad tecnoldgica. Este aspecto es de vital importancia hoy para los paises en desarrollo, lo que permite no
duplicar investigaciones ya realizadas ni invertir en recursos materiales y humanos no necesarios.

Desarrollo

En el presente analisis se profundiza en el estudio de indicadores de patentes, asociados con los procesos de innovacion y
capacidades tecnolégicas, para contribuir con la toma de decisiones en la estrategia de innovacion de las empresas y proyectos
|+D+i, fundamentalmente para paises en vias de desarrollo.

Se estudiaron diferentes tipos de indicadores del desarrollo tecnolégico que pueden ser identificados a partir de la informacion
de las patentes. Los analisis expuestos constituyen ejemplos de diferentes casos de investigacioén, realizados por los Servicios
COMPITEC, de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Se analizé la informacién recuperada a partir de diferentes bases de datos de patentes, algunas de ellas de libre acceso en
Internet, como Espacenet (http://ep.espacenet.com), la base de datos de los Estados Unidos (USPTO) (http://www.uspto.gov/
patft/index.html), la base de datos de patentes cubanas (http:www.ocpi.cu/documentosdepatentescubanas ). y otras bases de
datos que no son de libre acceso como QPAT, de la Questel Orbit (francesa)
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Se utilizé el Procite como sistema gestor de base de datos. Para la utilizacion de este

gestor, la informacién recuperada se homologé utilizando la macro correspondiente [
insertada en el Visual Basic de Microsoft Word. El contenido seleccionado de la base Eftrdm:
de datos se exportd a Microsoft Excel donde se generaron las representaciones

graficas para el anélisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos.

Las patentes se utilizan para el seguimiento y evaluacién de las actividades de innovacién. Ellas miden los resultados de la actividad
cientifico-técnica en una institucion, pais o regién del mundo y representan el producto de la investigacion tecnoldgica y empresarial
que se pretende llevar al mercado o solo como medio de proteccién para impedir que terceros usen sus innovaciones.

Para el estudio de las capacidades de innovacion tecnologica ya sea en empresas, universidades o centros de investigacién puede
ser utilizado como indicadores de patentes el analisis de solicitudes de patentes concedidas por sectores econdémicos, por entidades
0 por paises.

Un estudio del estado de la técnica, por ejemplo, para el tema de Biodiesel, permitié recuperar 171 familias de patentes, utilizando
la base de datos QPAT. Como estrategia de busqueda se utilizé6 como palabra clave «biodiesel» y no se conjugé con ningiin cédigo
de la CIP para no limitar la recuperacion de los documentos pertinentes. El estudio pretendié sustentar el desarrollo de la produccion
nacional de biocombustibles, mediante el uso de una fuente natural. Un primer estudio por patentes traté de identificar la evolucion
del desarrollo, los resultados se muestran graficamente:

El estudio permitié identificar, en el sector de los Biodiesel,

Ewalueian gamarnl da 101 petamin 1 1oBr Biodin ) temerds sneaniidernelan a1 oapiEn de la ,e\_/OIUCK)n tecnologlc? de la mngvamon por patentes' En el
INVENEI&N qus 18 EmpERTER AN N pa ARt grafico se muestran diferentes tipos de patentes: aquellas

gue versan sobre composiciones de ingredientes activos de
biodiesel, otras cuyas investigaciones incluyen la adicion de
determinados aditivos para lograr una mayor estabilidad en
el almacenamiento y una mejoria en la composiciéon de
Biodiesel; otras que se basan en la introduccion de nuevas
fuentes de aceites y grasas para la produccién de los biodiesel

A Gty y algunas relacionadas con el proceso tecnolégico como tal.
. wnfllen A il

e ittt foiunkt i sk . .

g . Las patentes que se vincularon con el cambio de la fuente de

aceites para la produccion de Biodiesel presentan la evolucion
mas importante segun los objetivos iniciales de esta
investigacion, por lo que se debe analizar con mayor
detenimiento. El objeto de la investigacion fue ayudar a la
TEAG NI NBEN EBD MGEY WA NGO mOH T wE mun‘nnm:lznnzlzmalznmlmnulznm toma de decisiones para la insercion o no, en posiciones
competitivas en el mercado, de la produccion de biodiesel,

por ejemplo, a partir de la especie Jatropha curcas. Fue necesario analizar las particularidades de cada una de las nuevas propuestas
de fuentes para la produccién de biodiesel, la eficiencia que se plantea por los cambios de la fuente de aceite en la composicién del
biodiesel y comparar la competitividad del resultado obtenido con los ya reportados por patentes. Este anélisis debe ser en dos
direcciones, una en la eficiencia obtenida por el nuevo biodiesel a partir del aceite de Jatropha curcas en comparacion con los ya
reportados y segunda valorar la eficiencia de la tecnologia propuesta a partir de esta fuente vegetal en cuanto a costos de
produccién e impacto ambiental del proceso propuesto. Estos analisis deben partir de razonamientos de expertos con el estudio de
los textos completos de las patentes, de cuyo analisis entonces se podran arribar a conclusiones como:

» Posibles tecnologias a asimilar e introducir como parte de los nuevos Proyectos de Investigacion.

» Valoracién de cambios tecnoldgicos observados en patentes de tecnologias que permitan potencializar la eficiencia del
nuevo «biodiesel» que se pretende desarrollar.

Otros estudios que se pueden realizar a través de la literatura de patentes, es la identificacion de paises y firmas que trabajan en
una determinada linea de investigacion. En este caso la informacion recuperada, segln los intereses, se organizé por el pais de
prioridad, lo que se identifico como pais de origen de la patente.

Origen de las patentes sobre biodiesel

Estados Unidos
33%

Grmn Bretada
6%
Hongria
6%

Brasil = Ja2pén
5% Alemaniz 2%
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En este gréafico solo se representaron los 9 paises que mas patentes han originado sobre este
tema. Los demas paises se representan en conjunto, ya que en este caso representan un 15%

de las patentes totales sobre Biodiesel. Este por ciento agrupa a 14 paises que acumulan de Estm > PY
manera individual de 3 a 1 patentes. o

De esta informacién se realizé un andlisis de la distribucion en el tiempo de las patentes que se han ido originando por paises. Del
resultado obtenido, se logrd una vision de la evolucién de las innovaciones por paises y con ello el reconocimiento de quiénes
estan activos en la gestién de nuevos productos de Biodiesel y quiénes han abandonado esta linea de desarrollo, o al menos, han
abandonado la estrategia de proteccién legal de sus nuevos resultados a través de las patentes. Esta ultima informacién debe ser
corroborada con otras fuentes de informacién técnica y comercial.

Eveolucion de la generacion de patentes por paises de origen de las patentes

- A

1] === Eztados Unidos
=== lapin
= flemania

= Brazil
jcal —=—Hungria
(—#—Gran Bretafia
—=—China
|t AL
2 == Francia

Al analizar el grafico, se puede reconocer por ejemplo, que Hungria no generé6 mas patentes sobre este tema desde el 2000, y
Alemania desde el 2002. En el caso de las patentes sobre el tema, de origen chino, se observan en total 9 entre el 2003 y el 2005.
La evolucién de las patentes de origen norteamericano tiene una mayor pendiente lo que indica que tiene una mayor frecuencia en
la generacién de patentes, seguida por Japon, del que se puede apreciar por el grafico que desde el 2003 no generd mas patentes
sobre el tema. Sin embargo, si se analiza el destino de estas patentes tomando en consideracién a los miembros de la familia de
patentes, por ejemplo, se puede tener una idea a qué mercados se dirigen fundamentalmente los intereses de los titulares de
estas patentes de comercializaciéon con derechos monopélicos.

Si se quiere una visidon mas detallada de la evolucién tendencial, a través de las patentes, basadas en estos intereses comerciales,
se organizan las familias de patentes por paises y fecha de prioridad y el resultado en este caso, seria el que se muestra en el
siguiente grafico. Se observa que la tendencia a patentar en Estados Unidos sobre este tema es casi igual que a través de la via
PCT (Tratado de Cooperacién de Patentes). En el resto de los paises la tendencia es muy similar excepto el caso de Hungria que
desde el 2001, no se reporta el registro de patentes para el tema especifico de Biodiesel.
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Desarrollar estratégicamente la industria de los biocombustibles, en los préximos anos, sobre especies que no afecten los indices de
consumo de determinados elementos que hoy son la base de la alimentacién de los pueblos, puede basarse en el empleo de fuentes de
materia prima vegetal que no constituyan fuente de alimentaciéon o que realmente son desechos en otras industrias, en este caso se
pretende evaluar como fuerte candidato a la Jatropha curcas. Para la evaluacion integral del estado de la técnica sobre este tema, a través
de la informacion de patentes, se realizo el estudio completo de todas las patentes relacionadas con esta especie.. Se debe evaluar la
evolucion desde el punto de vista de las patentes que se han generado sobre diversas aplicaciones de esta especie vegetal. La estrategia
utilizada en este caso fue amplia, ya que permitié recuperar 12 familias de patentes, relacionadas con 13 objetos de invencién cuya
distribucion tematica es la siguiente:

Canfidad de patentesde Jatropha curcas por tematicas Evolucion tematica en el tiempo de las patentes de
T3 Jatropha curcas

—m—Taital

—r— Cormbustible

i it 2ina wegetal

—— Cultiviy

-8 Hocida
Cosméticos

—m—lyEdizamentos

— T T T T T T T T T T T T -y T T = = T T T
IR R

41




La evolucion tematica en el tiempo, referido a la generacion de patentes sobre Jatropha curca
se ofrece en el grafico. Se senala claramente que esta planta no solo se utiliza con fines de
biocombustible sino que también se utiliza como fuente de proteina vegetal, de medicamentos,
de cosméticos y biocidas. Una patente plantea nuevos métodos de cultivos para esta especie
vegetal. Si se analiza el origen de estas patentes puede constatarse que solo provienen de tres
paises, la India, China y Japén, de este uUltimo pais es de donde mas patentes se generan
sobre esta especie vegetal.

Varias conclusiones se pueden extraer de los resultados obtenidos en esta ultima investigacion
de patentes que sustentan al nuevo proyecto de I+D+i, por ejemplo, resultaria recomendable
integrar entonces a la vision del desarrollo paralelo otros posibles usos a explotar de los extractos
de esta planta como medicamento, asi como sus posibles usos como biocida, para la agricultura
o como fuente de proteina vegetal, de manera que pueda existir un desarrollo mas integral y
ademas garantizar un menor impacto ambiental con el desarrollo de esta futura potencial
industria.

Otro indicador, que puede ser obtenido a través de la informacién de patentes, es la Calidad de
la patente que no es mas que un reflejo de la eficiencia y el impacto cientifico técnico de la
investigacion realizada y de sus resultados, las cuales han sido objeto de patentes Se analizan
aspectos como la frecuencia en que la patente ha sido citada por otras patentes o por articulos
cientifico técnicos, lo que permite incluso la catalogaciéon del documento como béasico o de
impacto en una tecnologia determinada. Si es altamente citada puede ser una patente lider en
esa area de conocimiento, lo que implica también la identificacién del titular «<monitor» en la
tematica. Las patentes que la citan, informan ademas acerca de los competidores que estan
trabajando en la tematica, con el objetivo de brindar mejorias o nuevos usos de la tecnologia o
producto.

Otro de los indicadores, que puede ser obtenido, del analisis de la informacién de patentes, es
el referido a los Niveles de cooperacion tecnolégica tanto por sectores y tematicas como por
instituciones especificas. El analisis, en este caso, estaria basado en las solicitudes conjuntas
entre universidades, centros de investigacidon o empresas nacionales, asi como en los resultados
obtenidos mediante cooperacién internacional. Esto también puede ser reconocido
indirectamente por los paises involucrados en el origen de las prioridades multiples.

El estudio de la relacion inventor/titular permite también reconocer el movimiento entre firmas
de uno o mas de los inventores lideres en una determinada tematica y con ello descubrir a los
potenciales nuevos competidores de un sector.

Otro indicador, que puede ser obtenido a través del analisis de la informacién de patentes, es
el ciclo de vida de una tecnologia o producto. En 1982 Richard Campbell propuso un modelo,
donde se analizan el nimero de titulares y familias de patentes por afios. Desde el punto de
vista del <Marketing», se sabe que el ciclo de vida de un producto tiene una estrecha relacion
con el nimero de competidores presentes en el mercado, y existe una relacién segun las fases
del ciclo de vida de este:

Ewvaluacion en Introducciton | Crecimiente | Madurez Decadencia

el ddo dewida

Competidores Pocos Creciente Estable con Cecrecimiento
tendencia &l ded numero de

decrecimiento | competidores

ategias

La representacién del ciclo de vida esté asociado necesariamente a: las «tecnologias emergentes» que caracterizan la etapa de
introduccion de la nueva tecnologia al mercado; posteriormente su evolucion corresponde a un crecimiento relacionado con el
incremento en el nimero de familias de patentes sobre la tecnologia en cuestion, como consecuencia de una potencial ampliacién
de los mercados, asi como también, en el nimero de firmas titulares involucradas en la generacién de patentes sobre el tema;
posteriormente en lo que seria la etapa de la madurez de la tecnologia dentro del ciclo de vida en donde ambos nimeros, el de
familias de patentes y también el de firmas titulares son relativamente estables y ya cuando se comienza a manifestar su
declinacion se observa una disminucion, tanto en los indices de familias de patentes, asi como de titulares y se refiere a la etapa
de obsolescencia o decadencia. Por lo general, esta Ultima etapa de los andlisis tendenciales, se aprecia como una meseta que
indica que no se han generado mas patentes sobre la tecnologia en cuestién. Estas mesetas en la evoluciéon tenedencial por

patentes indica que no resulta estratégico incorporarse con nuevas lineas de investigacién en esa temética.
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Conclusiones:

El analisis de informacién de patentes permite identificar un conjunto de indicadores g

especificos, intimamente asociados con los procesos de innovacién y capacidades
tecnolégicas, lo que permite contribuir de manera directa a la toma de decisiones mas
efectivas en la estrategia de innovacién de las entidades en general, y en especial en los
paises en vias de desarrollo para que alcancen en plazos breves productos realmente
competitivos.
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Introduccién

En el mundo empresarial los derechos de propiedad industrial representan uno de los activos mas importantes del patrimonio de
la empresa y un medio eficaz para el posicionamiento en el mercado.

De este modo, la Propiedad Industrial es un instrumento imprescindible en manos del empresario, tanto para proteger el resultado
de su actividad creadora, como para introducir y diferenciar sus productos y servicios en el mercado e informar a los consumidores
sobre las actividades de la empresa en si.

Las técnicas modernas de digitalizacion se estéan aplicando a las obras creadas por el intelecto humano y estas obras han encontrado

en Internet otra via para su comercializacién. Estas técnicas han dado lugar a la creacién de nuevos formatos en donde
estan plasmadas esas obras, como lo son las Paginas Web.

m En este sentido, el sitio Web de una organizacién es un elemento diferenciador respecto a otras organizaciones y es parte
de la imagen corporativa de ésta. Puede llegar a ser el Unico punto de contacto para un potencial consumidor y permite

N mm—)prOpOrciONar servicios anadidos y promover el comercio electrénico.

H
La pluralidad de contenidos y la rapida capacidad de cambio de la informacion contenida en una pagina Web es precisamente

una de las razones del éxito de Internet.

En esencia, las paginas Web estan constituidas por un conjunto de imagenes, sonidos, textos y programas de ordenador,
que, en si mismas, constituyen creaciones intelectuales independientes susceptibles de proteccién juridica. Es una
herramienta altamente dindmica de informacién y transmisién de contenidos, que explota precisamente la capacidad de
incluir en un diseno sencillo una gran cantidad de informacion.

De ahi que el diseno de una pagina Web se haya convertido en un elemento de creatividad intelectual susceptible de
proteccién juridica dentro del marco de la Propiedad Intelectual. El reto se plantea en determinar la modalidad mas
adecuada de proteccion.

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es valorar la posibilidad de proteger el disefio de las paginas Web a través
de la modalidad de dibujos industriales, para lo cual primeramente se hara referencia a la pagina Web como obra protegida
dentro de la Propiedad Intelectual, analizando los mecanismos de proteccion que ofrece esta rama del Derecho para este
producto en cuestion. También se analizara las distintas posiciones con relacién a la proteccién del disefo de las paginas
Web mediante dibujo industrial y por ultimo se ofrecen consideraciones propias sobre los aspectos que deben tenerse en
cuenta en el tratamiento de este tema para futuras normativas en el contexto nacional.

Desarrollo

Para derivar en posteriores analisis resulta necesario partir de identificar los tres elementos esenciales asociados a una
pagina Web [11]:

° Informacién o contenido: es el que genera a los usuarios de Internet la necesidad de visitar al Web, es el mensaje
qgue desea llevar el comerciante al consumidor, a través de la red, esta informacién puede ser de varios tipos: texto, video,
fotografias, animaciones y sonido.

° Disefo grafico: el que a través de las revistas especializadas, hace que los cibernautas se sientan atraidos por esa
pagina Web y es el que da su atractivo. Entre los elementos estéticos que usualmente forman una pagina Web se
encuentran:
>
adores
>
> Fotogr
> Dibu

Entreabriendo Rend
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o Coadigo fuente: que debe ser interpretado por el programa navegador o «<browser»

El analisis mas completo sobre este particular se debe a Lien Verbauwhede1, consultora de la Division Pymes de la OMPI, la cual
reconoce numerosos elementos de una pagina Web que pueden protegerse: [2]

o Los sistemas de comercio electrénico, los motores de busqueda y otras herramientas técnicas de Internet;

o los programas informéticos, incluido el cédigo HTML de texto que se utiliza en los sitios Web;

o el disefo del sitio Web;

o el contenido creativo del sitio Web, por ejemplo, textos, fotografias, graficos, musica y videos;

o las bases de datos;

o los nombres comerciales, logotipos, nombres de productos y de dominio y otros signos publicados en el sitio Web;

o los simbolos graficos creados por computadora, las imagenes de pantalla, las interfaces graficas de usuario;

o los aspectos confidenciales del sitio Web (como los graficos, el cédigo fuente2, el cédigo objeto, los algoritmos, los programas

u otras descripciones técnicas, los graficos de datos, los graficos légicos, los manuales de usuario, las estructuras de datos y el
contenido de las bases de datos).

De manera que una Pagina Web esta compuesta por obras preexistentes y obras de nueva creacion. Los elementos preexistentes por
lo general ya estan afectados por la legislacion de Propiedad Intelectual, cuando se trata de fotografias, textos, videos, por ejemplo.
Lo cual significa que para poder incluir estos elementos en un sitio Web sera necesaria la autorizacién de sus titulares, a no ser que
estas obras sean de dominio publico.

Entreabriendo Rendijas

El problema se plantea respecto a los elementos originales o de nueva creacién, relacionados por lo general con el disefo, la
forma de ordenar y configurar su contenido asi como la manera en que se enlazan los distintos contenidos que abarcan desde
la pagina de inicio al resto de las paginas que componen la Web a través de vinculos.

De la revisién de algunos comentarios y documentos que estudian el tratamiento dado en otros paises a este tipo de
proteccién se pudo concluir que no existe homogeneidad de criterios en relacién al tema.

En la mayoria de las legislaciones, cuando ya se tienen las autorizaciones sobre las obras que van a estar recogidas en la
Pagina Web, se protege la Pagina en su conjunto, para poder probar su titularidad. El mecanismo mas utilizado de proteccién
es a través de la Inscripcion en el Registro de Propiedad Intelectual, en tal caso se inscriben los contenidos, el cédigo fuente
y el diseno. El inconveniente de este mecanismo esté en que cada vez que cambie alguno de estos elementos, sera necesario
inscribirla nuevamente.

Las normas registrales del Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dejan
claro que «en la proteccién de una Pagina Web, el objeto de proteccion por la legislacién de propiedad intelectual son las
distintas creaciones originales textuales, sonoras, de imagenes, o de cualquier otra clase, incorporadas a la Pagina Web», y
que ademas, «la proteccion registral Unicamente alcanzaréa, en su caso, a las creaciones cuyo ejemplar identificativo haya
sido presentado con la solicitud de inscripcién en el Registro, y no a las modificaciones que pudieran realizarse con
posterioridad»3.

En Cuba, la Ley vigente en materia de Derecho de Autor no recoge expresamente aspectos relacionados con la proteccion de
las Paginas Web, sin embargo, en la practica éstas son objeto de proteccion juridica a través del Derecho de Autor. Segun
consulta realizada a especialistas del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), se estan protegiendo las Paginas
Web en cuanto a su diseno como obra gréfica, y en relacién al contenido que resta de la Pagina debera contarse con la
autorizacion de los titulares de las obras comprendidas en la misma, si los hubiere.

La mayoria de los autores coinciden en entender que el disefio y la programacion de un sitio Web tienen una doble proteccién
de acuerdo con la legislacion en materia de Propiedad Intelectual. Por un lado, y como representacién grafica, es una
creacion artistica (como una fotografia o un cuadro) y, por otro, en tanto consta expresado en un lenguaje (HTML, JavaScript,
Visual Basic,...) el codigo fuente puede ser considerado como un programa de ordenador, y obtener la proteccion de la ley
como tal. Incluso se plantea que podria ser considerado dibujo industrial, pero si se considera que éste estd pensado para
formas tangibles (en tres dimensiones), no se puede aplicar a las paginas Web.

Verbauwhede [2] en el trabajo citado anteriormente explica las posibles formas de proteccién que pueden aplicarse a los
diferentes elementos que integran una pagina Web:

° 0.como ilos sistemas.de comercio electronico, los motores de busqueda

onga la legislacion nacional: los programas
en los sitios Web;

. cho de a

° Derecho de autor: mplo, textos, fotografias, graficos,
musica y videos;

° Derecho de autor o me slaciones sui generis: las bases de datos;
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° Marcas: los nombres comerciales, logotipos, nombres de productos y de dominio y otros signos publicados en el sitio Web;

° Disefos industriales: los simbolos graficos creados por computadora, las imagenes de pantalla, las interfaces graficas de
usuario e incluso las paginas Web;

° Secretos comerciales (siempre y cuando no sean divulgados al publico y la empresa haya tomado las medidas necesarias para
mantenerlos en secreto): los aspectos confidenciales del sitio Web (como los gréficos, el cédigo fuente, el cddigo objeto, los algoritmos,
los programas u otras descripciones técnicas, los graficos de datos, los gréaficos logicos, los manuales de usuario, las estructuras de
datos y el contenido de las bases de datos).

Considerando la heterogeneidad de criterios en relacién a la valoracion de este fenémeno, particularmente en lo que se refiere al
disefno de las Paginas Web como elemento de nueva creacion en comparacion con el resto del contenido incluido en este tipo de
producto, cabria preguntarse: {Es posible proteger mediante la modalidad de Disenos Industriales, concretamente como Dibujo, al
diseno de una Pagina Web?

En cuanto a esta posibilidad de proteccion se encontraron tres posiciones:
1. Prenafeta [3] considera que no se puede aplicar porque los disefos industriales estan pensados para formas tangibles y utilitarios;

2. Verbauwhede [2] reconoce la posibilidad de este tipo de proteccion para los simbolos graficos creados por computadora, las
imagenes de pantalla, las interfaces graficas de usuario e incluso las paginas Web;

3.  Sieldiseno en forma aislada fuera novedoso y ademas tuviera aplicacién industrial independientemente de su uso en
la Web, se podria buscar su proteccion como modelo o disefo industrial. [4]

Un dibujo o modelo industrial es el aspecto ornamental o estético de un articulo, puede consistir en rasgos en tres dimensiones,
como la forma o la superficie de un articulo, o rasgos en dos dimensiones como los disefos, las lineas o el color. Se aplican
a una amplia variedad de productos de la industria y la artesania: desde instrumentos técnicos y médicos a los relojes, joyas
y otros articulos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehiculos y estructuras arquitecténicas; desde
estampados textiles a bienes recreativos.

Entreabriendo Rendijas

En la mayoria de las definiciones que aparecen en las legislaciones nacionales y regionales se puede apreciar con claridad
el caracter especifico de los disefos industriales, asi por ejemplo en Argentina la legislaciéon vigente sobre Modelos y
Disefos Industriales, Decreto Ley 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, establece que los modelos y disefos industriales
incluiran todas las formas incorporadas o aspectos aplicados a un producto industrial que le confiera un caracter ornamental.
La norma ofrece especial atencion a la creatividad humana, es decir, aquellos que empleando su capacidad y talento crean
novedosas formas o aspectos para productos industriales, cuentan con la posibilidad de solicitar su proteccién por esta
modalidad. Esta legislaciéon protege todos los aspectos visibles (modelo o diseio) o palpables (sélo el modelo) del producto
industrial en la manera en la cual sera presentado en el mercado, es decir la configuracién externa o apariencia que se
desea para impactar favorablemente a los consumidores con una simple mirada (modelo o disefio) o contacto (sélo el
modelo).

Se debe significar la distincién que se realiza entre modelo y dibujo ain cuando el régimen legal otorga a ambas categorias
idéntica proteccion:

> Modelo: Forma incorporada tridimensional.
> Dibujo: Aspecto aplicado bidimensional.

En Cuba a semejanza del resto de las legislaciones se establece en el Decreto Ley No. 68 de fecha 14 de mayo de 1983, De
Invenciones, Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen [5], como modelo
industrial susceptible de ser protegido «a toda forma volumétrica o plana destinada a dar una apariencia exterior especial a
un producto industrial o artesanal, siempre que dicha forma pueda servir de prototipo de fabricacion industrial o artesanal,
y se diferencie de sus similares por su forma, configuracién u ornamentacion, lo cual le confiere novedad y progresividad»4.
La mayoria de los textos juridicos que definen a los Disefos Industriales como objeto de proteccion distinguen una serie de
elementos comunes que los caracterizan, a saber: visibilidad, apariencia especial, aspectos no técnicos e incorporacién a un
articulo utilitario.

Lavisibilidad se explicaen el sentido de que el disefiojindustrial debe ser visualmente perceptible, como
condicion para que pueda ser reconocido. La apariencia especial esta referida al hecho de que el disefno
industrial otorga al producto al que se incorpora una apariencia particular, lo hace diferente, mas atractivo
al ser visualizado. Por otra parte, los Disenos Industriales no consideran las caracteristicas técnicas o
funcionales (mas bien los aspectos no técnicos), exclusivamente se limitan al aspecto visible. Y por
ultimo la incorporacion en un articulo utilitario, constituye la verdadera finalidad del Diseno Industrial,
la incorporacion en articulos Jitiles y funcionales, hacer que el producto sea mas atractivo sin impedir
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por ello que desempene las funciones para las que se ha creado, en algunas legislaciones se requiere de forma
expresa que tenga aplicacion industrial.

Analizando el cumplimiento de estos requisitos para las paginas Web se puede argumentar que el disefio de una pagina Web es
perfectamente visible y puede ser apreciado por el publico interesado que acceda a ella. Ademas, es el disefo el que le confiere su
atractivo, el que estimula al publico el interés de acceder a esa pagina, es el que le confiere caracteristicas particulares y distingue del
resto de las paginas Web que pudieran contener similares contenidos, es el disefio grafico quien otorga la apariencia especial.

La proteccioén del diseiio de las paginas Web sélo obedece a su aspecto exterior, visible; se protege por su forma de presentarse en
Internet no por las caracteristicas que posea su contenido o la funciéon o utilidad que brinde a los cibernautas, de lo que se infiere el
elemento de los aspectos no técnicos, analisis este que puede ser muy polémico.

Y por ultimo con relacion a la incorporacién en un articulo utilitario, si se considera la red como el medio que posibilita la generacion
de nuevas oportunidades de negocios, con una amplia variedad de informaciones, productos y servicios a los que se puede acceder
desde cualquier parte del planeta, lo que sin lugar a dudas tiene una amplia repercusion en la sociedad, estariamos apreciando este
requisito, que como se habia planteado antes, constituye la verdadera finalidad del disefo industrial, la incorporacién en articulos
atiles y funcionales, hacer que el producto sea mas atractivo sin impedir por ello que desempeiie las funciones para las que se ha
creado.

En la actualidad es necesario ver al Diseno Gréafico desde una dptica distinta. La computacién ha ingresado a sus filas, con un nuevo
aporte teorico, en lo que es posible fusionar los conceptos tradicionales del Disefo, con un afianzamiento de corte tecnolégico, a fin
de aprovechar al maximo las posibilidades de un recurso cada vez mas sofisticado. [6, 7]

El término «modelo industrial» abarca en su sentido amplio a cualquier producto obtenido por cualquier medio (manual,
mecanico, electronico, etc.), éste ultimo es el caso del disefo de las paginas Web, es una forma plana obtenida a través de
un medio electrénico, destinado a dar una apariencia exterior al sitio o pagina Web, como producto de la industria de la
informacién, cuya forma (el disefo grafico) puede servir de prototipo de fabricacién industrial.

Aunque resulta un poco complejo apreciar esta alegacion en el campo de la informatica, se pudiera considerar la reproduccién
del disefo de la pagina Web, en el espacio virtual, cuando se accede a una pagina Web, identificada por su disefio grafico,
el cual se mantiene invariable en el sitio, lo que cambia es la informacién o contenido al que se tiene acceso, ademas, es
posible reproducir el prototipo del disefio grafico de una pagina Web en el ambito de una empresa, tal es el caso de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A, ETECSA.

A pesar de lo antes expuesto, otros elementos pudieran considerarse, de manera que aporten argumentos a favor de no
considerar valida la proteccion a través de esta figura juridica.

De la interaccion entre los sitios Web y sus usuarios, y de la manera en que el disefio de las paginas Web que conforman
dichos sitios tenga un efecto positivo en su propésito final, se derivan conceptos como el de usabilidad y el de accesibilidad
que lideran las tendencias actuales a la hora de concebir la disposicion de los distintos elementos que las conforman.

La usabilidad se refiere a la capacidad de la pagina Web de poner a disposicién de sus usuarios el contenido a la menor
«distancia» posible, o sea, que el nimero de clicks u otro elemento que medie entre el binomio usuario-contenido sea
realmente el necesario y justo. En la cada vez méas entretejida red de Internet, la accesibilidad de los contenidos de una
pagina Web se ve comprometida en la medida en que su diseno satisfaga las necesidades diversas de sus usuarios, metas
y las especificidades de los buscadores de Internet, que a través de diferentes algoritmos evaltan y clasifican toda la
informacién en la Web para favorecer o no el trafico hacia esos contenidos.

Es una practica muy comun adornar los enlaces de una pagina Web con imagenes que ayuden a identificar por un simple
vistazo su posible destino, sin embargo los usuarios tienen la posibilidad mediante su explorador o browser de no visualizar
imagenes en sus pantallas, descargando de esta forma la pagina Web solo con su contenido de tipo texto. Esto evidencia que
la apariencia visual de un mismo sitio o pagina Web puede variar en la misma medida que sus disenadores flexibilicen la
administracién estética de la misma en funcion de lograr elevar su usabilidad y accesibilidad.

Sitios Web tan reconocidos mundialmente como Yahoo, Google, Ebay, y muchos otros permiten la creacion de perfiles de
usuarios de manera que estos conformen la manera en que se apropiaran de los contenidos y servicios de los mismos. Por
tanto existiran potencialmente tantas apariencias del mismo sitio o pagina Web como usuarios registrados tenga. Esta
variabilidad permanente, constituye un elemento esencial, que algunos expertos en programacién Web5, consideran que
invalida potencialmente la posibilidad de formalizar un registro para obtener proteccion mediante Disefo Industrial.
Ademas de todo lo anterior, resulta valido senalar que el diseino de una pagina Web se puede ver amenazado
también por la variedad de sistemas operativos y exploradores existentes hoy dia. Desgraciadamente
aun resultan insuficientes los esfuerzos del Consorcio 3W quien se encarga de estandarizar las normas
del lenguaje para que tanto exploradores como disenadores converjan en resultados similares a la hora
de presentar los diferentes contenidos en la Web.

Entonces, ¢como proteger un diseno tan «mimético»? ¢Como deslindar como unico un diseio determinado
cuando esta expuesto a todos estos factores que de manera sustancial e inevitable modifican su
concepcion?
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Como se ha podido apreciar existen muchas posiciones y argumentos para considerar o no la modalidad de Disefos Industriales
como una via de proteccion de la paginas Web, pero indudablemente la tendencia a su aceptacién obedece a las exigencias de las
grandes multinacionales, lideres en la industria del software y las telecomunicaciones que intentan asegurar su monopolio, en una
época en que las tecnologias de la informacién han tenido un enorme y raudo desarrollo, en especial en los paises desarrollados.
Pudiera pensarse que ninguna de las categorias sobre creaciones intelectuales actualmente en vigor se ajusta al concepto de lo que
seria una pagina Web, dando lugar a intentos de patentar el «<cdmo se ve» un sitio en Internet.

De la misma manera que resulta inaceptable la imposicién de la protecciéon de los programas de ordenador por patente, y no por
gusto es el Derecho de Autor la forma de proteccion del software méas aceptada por la comunidad internacional hoy en dia, se puede
asumir lo mismo para las paginas Web.

Conclusiones

> El disefo estético y funcional de la pagina Web debe ser protegido juridicamente, no sélo por constituir una creacion intelectual,
sino porque representa una estrategia comercial de la empresa que puede ser copiada o imitada por otras de la competencia.

> Los elementos que forman parte de una pagina Web son susceptibles de proteccion mediante varias modalidades de la
Propiedad Intelectual.

> En la doctrina existen varios criterios en defensa u oposicion con respecto a las modalidades de Propiedad Intelectual bajo las
cuales podria protegerse el conjunto del disefio de las paginas Web

> Se aprecia un interés marcado de obtener protecciéon del diseiio de las paginas Web, por parte de las empresas
monopolistas, como disefno industrial, y por otras modalidades diferentes al Derecho de Autor, para asegurar el monopolio
y limitar a otros creadores, y es la causa de que los sitios Web son frecuentemente objeto de demandas por infraccién de
derechos de Propiedad Intelectual.

Entreabriendo Rendijas
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OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dpto. Promocidn y Relaciones Publicas

RESULTADOS DEL PREMIO OCPI EN EXPOCUBA 2009

(Se otorgaron 2 Premios y 2 Menciones)

PREMIO: A la invencién «<PRODUCTO INOCULANTE MICORRIZOGENO»
(Biofertilizante)
TITULAR: Instituto Nacional de Ciencias Agricolas (INCA), Ministerio de Educaciéon Superior (MES).
(Presentada por el Pabellén de la Educacién Superior).

Fundamentacion: Se trata de un biofertilizante que permite alcanzar una mayor produccion vegetal, que ha sido aplicado ya a
diversos cultivos en Cuba con notables resultados. La OCPI le otorgé el Certificado de Autor de Invencién No. 22 641 por cumplir
con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Como parte de una adecuada estrategia para su comercializacién, esta invencion se encuentra protegida en Espana, y en tramite de
concesién en Bolivia y Venezuela. El producto se identifica con la marca ECOMIC, la cual esta registrada en Cuba, Colombia,
México, Bolivia y Costa Rica, y en tramites de proteccion en Guatemala.

El producto se ha comercializado ventajosamente en el extranjero con resultados econémicos favorables.

PREMIO: Al Nombre Comercial «<LABIOFAM», para distinguir el nombre mediante el cual la Empresa comercializa sus producciones.
TITULAR: Grupo Empresarial LABIOFAM, Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)
(Presentado por el Pabellon de la Agricultura)

Fundamentacion: El Nombre Comercial LABIOFAM representa la excelencia y calidad que distingue a este complejo productivo,
especializado en la investigacion y desarrollo de producciones biofarmacéuticas. A través de este Nombre Comercial se elaboran y
comercializan otras producciones de origen natural que tienen gran aceptacion en los mercados nacional y extranjero, y que estan
convenientemente registrados mediante una adecuada estrategia de propiedad industrial.

MENCION: A la invencién «COMPOSICION DE UNA MEZCLA ADITIVA MEJORADA DE LA COMBUSTION DIESEL »
TITULAR: Centro de Investigaciones del Petréleo (CEINPET), CUPET, Ministerio de la Industria Basica (MINBAS).
(Presentada por el Pabellén de la Industria Quimica)

Fundamentacion: Es un producto mejorador de la combustion en los motores diesel, con el cual se logra un apreciable ahorro de
combustible de entre el 7y el 11 %. A este logro técnico la OCPI le concedié el Certificado de Autor de Invencién No. 22 800 por
cumplir debidamente con los requisitos de patentabilidad establecidos, y se comercializa en todo el pais con la marca BIOMIX-D -
que también esta registrada- logrando cubrir ampliamente las necesidades del mercado nacional con capacidad para posibles
exportaciones. La puesta en practica de esta invencién esta reportando un considerable ahorro anual en moneda libremente convertible

MENCION: A la Marca Comercial cHEBERPROT-P», para distinguir un medicamento para el tratamiento del pie diabético.
TITULAR: Heber Biotec S.A.
(Presentada por el Pabellén de las Ciencias)

Fundamentacion: Medicamento novedoso y Gnico que se aplica a pacientes cubanos con resultados favorables. Posee grandes
perspectivas de mercado en el llamado Primer Mundo, con patentes concedidas en Estados Unidos y paises de la Comunidad
Europea. Esta marca se encuentra registrada en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial desde el ano 2005, bajo el Certificado
No. 2005-0757.

JURADO OCPI-PREMIO EXPOCUBA
24 de agosto de 2009
49



p (
1)e toao U 1moco

El Museo de Ia Falsificacion de Paris

Seleccion y adaptacion: Lic. Pablo Diaz Martinez - OCPI

Original y falsificacion de un bronce de Giacometti. Los
falsificadores alargaron el vientre, las garras y la cola para
compensar la reduccion del volumen causada al fundir las copias
falsificadas. © Musée de la contrefacon

Les invitamos a un breve recorrido por el Museo de Ila Falsificacion
de Paris, instalado en un singular edificio de la capital francesa. El
Museo, que ocupa la planta baja de un elegante inmueble del siglo XIX -
en el que se han rodado numerosas peliculas y programas de television,
entre ellas, La gran juerga, una de las peliculas francesas mas famosas
de todos los tiempos- exhibe productos para todos los gustos. Desde
perfumes, juguetes y productos de limpieza hasta memorias USB, piezas
de automdévil, articulos deportivos o productos farmacéuticos, e incluso
agua embotellada, salsa ketchup y gas liquido: el Museo ofrece una
muestra extraordinariamente variada, sugerente, y un tanto inquietante,
del vasto alcance de la falsificacion.

El Museo ha inaugurado recientemente un ala nueva dedicada a los delitos contra la propiedad intelectual (P1.). En ella
se exhiben desde DVD y CD piratas hasta falsas estatuillas de Rodin, Dali y Giacometti, y en muchos casos se
explican las diferentes técnicas de falsificacion, como la aplicacion de acido seguido de cera tenida para dar al bronce
una patina de antigiedad. También se destaca el espectacular aumento de los delitos contra la Pl. que ha propiciado el
uso de Internet, y se explica el profundo impacto que ello ha tenido en el sector de la creacién artistica.

Una irénica casualidad ha querido que el Museo se ubique en la rue de la Faisanderie, ya que en francés un «faisan»
es también un sinverglenza. El visitante no tarda en descubrir que los pillos y la falsificacion existen desde hace largo
tiempo. Los productos falsificados mas antiguos de la muestra datan del ano 200 antes de Cristo y son tapones utilizados
para sellar anforas de vino que se transportaban de ltalia a la Galia. Puede verse un tapén auténtico, con la marca del
tratante de vinos, junto a otro falsificado utilizado por un ventajista de la antigua Roma para aprovecharse del éxito
comercial ajeno. Mas de 2000 anos después, el problema sigue existiendo. Se calcula® que entre el 7 y el 10 por ciento
del comercio mundial se nutre de falsificaciones, con un costo para la economia mundial de aproximadamente 492 000
millones de ddlares al aino. 1. Segiin estimaciones de la Organizacion Mundial de Aduanas y la Organizacion
de Cooperacion y Desarrollo Econémicos (OCDE).

En todo el Museo se exhiben los productos auténticos junto a los falsificados, cedidos por las autoridades aduaneras o
judiciales, o por particulares. De este modo se ponen de relieve las diferencias entre los productos legitimos y sus
réplicas imperfectas e ilegales.

La exposicion esta concebida para hacer hincapié en las amplias repercusiones negativas de la falsificacion y el peligro
que entrana para los fabricantes, los consumidores y la economia. Esta practica, ademas de desalentar la innovacion,
hurtar ingresos a los titulares de derechos y alimentar la delincuencia organizada, pone en peligro la salud y la seguridad.

Se constata que, en el mejor de los casos, los juguetes falsificados de mala calidad se rompen pronto — «las falsas
Barbies pierden pelo», advierte un letrero —, pero lo peor es que también pueden contener sustancias inflamables o
toxicas, como pintura al plomo, o tener piezas fragiles que podrian ser causa de asfixia. Los peligros son muchos y muy
variados, ya que, por su propia naturaleza, los productos falsificados eluden cualquier control sanitario o de inocuidad.

El Museo exhibe articulos de todo tipo, desde gafas de sol de imitacion que no protegen adecuadamente los ojos, hasta
piezas de automovil y de avién falsificadas que pueden fallar y originar una catastrofe; o electrodomésticos de mala
calidad que son un peligro real en el hogar.

Los medicamentos falsificados son un problema perenne y especialmente grave, ya que con frecuencia no contienen
ingredientes activos, o los contienen sélo en cantidad insuficiente, y en ocasiones en su composicién hay sustancias
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toxicas. Se calcula? que constituyen entre el 10 y mas del 30 por ciento de los productos farmacéuticos comercializados en
los paises en desarrollo.

2. Datos del Grupo de Trabajo Internacional contra la falsificacion de productos médicos (IMPACT)
establecido por la Organizaciéon Mundial de Ia Salud (OMS) en 2006.

En una de las salas del Museo se indica que cada ano se fabrican 40 millones de relojes suizos falsos, cifra que duplica la
produccion anual de relojes auténticos de esa nacionalidad. Una obra creada por el artista Maat con miles de relojes
falsificados decomisados por la aduana francesa y triturados por una prensa hidraulica —titulada L'art dans le collimateur
des faussaires (El arte en el punto de mira de los falsificadores) — es una penetrante reflexiéon sobre este tema.
Los pedazos de reloj han sido introducidos en cuatro bloques de resina traslicida montados sobre un pedestal con dos
hornacinas de vidrio en las que pueden verse sendos relojes auténticos. La escultura, que habla del contraste entre lo
verdadero y lo falso, lo tnico y lo multiple, la calidad y la chapuceria, se exhibié por primera vez, como pedia su tema, en el
Museo de la Falsificacion, que ahora expone una reproduccién a tamano reducido.

Fuente: Revista de la OMPI, No. 1, 2009. www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0009.html
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21 de octubre de 2009

PREMIO DE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
«A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION TECNOLOGICA»

RESULTADOS XIIl Edicion 2009

CATEGORIA: Invenciones, Modelos y Dibujos Industriales
(En esta categoria se otorg6é un Premio y una Mencion)

PREMIO: A la Invencién «BIOMATERIALES COMPUESTOS PARA IMPLANTES OSEOS»
(Certificado de Autor de Invencién No. 23352)
Titular: Centro Nacional de Investigaciones Cientificas (CNIC), Ciudad de La Habana

Fundamentacion del Jurado para el otorgamiento del Premio:

Con este producto se ha logrado con éxito sustituir, reconstruir y/o regenerar el tejido éseo danado o perdido en diferentes partes
del cuerpo humano. En nuestro pais su aplicacion practica ha permitido tratar a mas de 20 000 pacientes en los ultimos afos, lo que
representa un impacto econémico de unos 35 millones de pesos en divisas.

Con este logro de la ciencia cubana se ha eliminado la necesidad de importacién y se ha convertido ademés en un importante
renglén exportable, gracias a los precios favorables que rigen en el mercado internacional para este tipo de producto médico.

Dado el caracter novedoso e inventivo que tiene el producto, del cual son autores Ramén Gonzélez Santos y Alberto Guillermo
Suzarte Paz, la OCPI le concedi6 el Certificado de Autor de Invenciéon No. 23352 Para favorecer una acertada estrategia comercial
ya ha sido registrada en México, y esta pendiente de concesion en Argentina, Brasil, Canada, Colombia, China, EE.UU, Japén, la
Oficina Europea de Patentes (EPO) y Venezuela.

MENCION: A la Invencién «SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE ASPIRACION AUTOMATICA»
(Certificado de Autor de Invencién No. 23158)
Titular: Hospital General Docente «Octavio de la Concepcién y de la Pedraja», Baracoa, Guantanamo.

Fundamentacion del Jurado para el otorgamiento de la Mencion:

La invencion permite la aspiraciéon de secreciones orofaringeas, gastroduodenales, pleuropulmonares y otras secreciones humanas
de forma automatica, sustituyendo la aspiraciéon manual, sobre todo en las unidades de atencién al paciente grave y en los salones
de cirugia. La misma aporta ventajas sociales, econémicas, medioambientales, ademas de los aportes al conocimiento cientifico con
su implementacion.

Este logro nacional, obtenido en el Hospital General Docente «Octavio de la Concesién y de la Pedraja» de Baracoa, Guantanamo,
aparece registrado en la OCPI mediante el Certificado de Autor de Invenciéon No. 23158, y tiene como autores a los doctores Ilvan
Rodriguez Terrero y Gutberto Suarez Fernandez-Rubio.

Esta invencion ha sida puesta en practica con resultados satisfactorios en el mencionado hospital, y esta en fase de evaluacion para
su generalizacion a todos los centros asistenciales del pais.

CATEGORIA: Signos Distintivos (Marcas, Nombres Comerciales, Lemas Comerciales, Rétulos de Establecimientos y Emblemas
Empresariales).
(En esta Categoria se otorgo un Premio y tres Menciones.)

PREMIO: A la Denominaciéon de Origen «LOS PORTALES», para distinguir aguas minerales procedentes de los manantiales
ubicados en el municipio de Guane, Pinar del Rio.
(Certificado No. 2002-0002),
Presentada por: Embotelladora de Aguas y Refrescos Los Portales, Guane, Pinar del Rio.
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Fundamentacion del Jurado para el otorgamiento del Premio: Los Portales identifica y distingue las aguas minerales
procedentes de los manantiales del municipio Guane, provincia de Pinar del Rio, con propiedades especiales que le confieren el
registro como Denominacion de Origen.

Esta Denominacion mantiene su condicion de lider en el mercado nacional con excelentes resultados de calidad en sus producciones,
asi como una estrategia acertada en la actividad de propiedad industrial, aspectos que de conjunto la hacen acreedora de este
Premio.

MENCION: 1) A la Marca Comercial «IPH», para identificar servicios de investigaciones y proyectos hidraulicos.
(Certificado No. 2003-0725)
De la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidraulicos Villa Clara.

MENCION: 2) A la Marca Comercial cRETOMED», para distinguir equipos médicos y otros muebles y mobiliario de oficinas y
otras producciones y servicios.
(Certificado No. 2004-0409)
De la Empresa de Equipos Médicos RETOMED, de Santiago de Cuba.

MENCION: 3) Al Nombre Comercial «IMPERIO», para identificar a la Empresa dedicada a la produccién y comercializacion de
muebles para el hogar, para instalaciones turisticas y de otros tipos.
(Certificado No. 2000-0228)
De la Empresa de Muebles IMPERIO, de Guantanamo.

CATEGORIA: Creatividad Infantil y Juvenil
(En esta Categoria se otorgoé un Premio y tres Menciones)

PREMIO: 1) «JUEGOS DIDACTICOS PARA CONTRIBUIR A LA CULTURA ENERGETICA UTILIZANDO LA
COMPUTACION>» (Juegos didacticos en software)
De Ernesto Alejandro Obregén Escalona, 13 anos, 9no. Grado, ESBU «William Soler», municipio Jiguani, Granma.

Fundamentacion del Jurado para el otorgamiento del Premio: El trabajo consiste en un conjunto de juegos (rompecabezas),
que inicialmente interrogan sobre determinada fuente renovable de energia y luego al armarse brindan imégenes de ella, transmitiendo
el mensaje sobre su obtencién e importancia. Estos juegos estdn encaminados a desarrollar una cultura energética en los nifos y
adolescentes.

MENCION: 1) «<ENERGIA EN EL SIGLO XXI EN EL SEMI-INTERNADO *LEOPOLDO FEBLES MONTES DE OCA-
(Maquetas didacticas de utensilios domésticos para elevar la cultura energética en los hogares).
De Melissa Rivera Forteza; Daniela Pedroso Gutiérrez; José Carlos Noda Pedroso; Lisandra Rivera Forteza y

Anne Marie Rodriguez Morales, estudiantes de primaria del Semi-Internado «Leopoldo Febles Montes de Oca»,
Pinar del Rio.

MENCION: 2) «<MAQUETA DE LA IGLESIA PARROQUIALDE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS» (Maqueta didactica).
De Elaine Morales Fraginals, 15 anos, 10mo. Grado IPVCE Ernesto Guevara, Santa Clara, vecina del Rpto.
Orestes Acosta, Remedios, Villa Clara.

MENCION: 3) «LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DESDE LAS VIAS NO FORMALES» (Maqueta didactica
sobre el medio ambiente).
De Dianelis Pérez Gonzalez y Carlos Javier Aguila Morales, 7mo. Grado, ESBU «Juan Verdecia», Camajuant,
Villa Clara.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORIAS Y PROVINCIAS

- En total se otorgaron 3 Premios y 7 Menciones
POR CATEGORIAS:

- Invenciones, Modelos y Dibujos Industriales: 1 Premio y
1 Mencién

- Signos Distintivos: 1 Premio y 3 Menciones

- Creatividad Infantil y Juvenil: 1 Premios y 3 Menciones.

POR PROVINCIAS:

- Pinar del Rio: 1 Premio en Signos Distintivos
(Denominacion de Origen)

1 Mencién en Creativ-Inf-Juvenil

2 (20 % del total de los galardones otorgados)

- Ciudad de La Habana: 1 Premio en Invenciones
(10 %)

- Villa Clara: 1 Mencién en Signos Distintivos (Marca)
2 Menciones en Creatividad-Infantil-Juvenil
3 (30 %)

- Granma: 1 Premio en Creatividad Infantil-Juvenil
(10 %)

- Santiago de Cuba: 1 Mencién en Signos Distintivos
(Marca)l
(10 %)

- Guantanamo: 1 Mencién en Invenciones
1 Mencién en Signos Distintivos (Nombre Comercial)
2 (20 %)

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES OTORGADOS POR LA
REVISTA «PIONERO» EN LA CATEGORIA DE CREATIVIDAD
INFANTIL Y JUVENIL

(5 RECONOCIMIENTOS)

RECONOCIMIENTO: 1) «CUIDEMOS LA NATURALEZA»
(Figuras de barro para estimular la cultura ambiental), de Yuliet
Uratsuka Holmachea, 14 anos, 9no. Grado, ESBU Nguyen Van Troi,
Minas de Matahambre, Pinar del Rio.

RECONOCIMIENTO: 2) «<CREO ARTE PARA LLEVAR> (Pulsos,
collares y otros objetos artesanales), de Amanda Maria Ferrer Jacobino,
13 anos, 7mo. Grado, ESBU «Martires de la Familia Romero», Fomento,
Sancti Spiritus.

RECONOCIMIENTO: 3) «CUIDO MI MEDIO AMBIENTE>
(Juego didéactico de tablero), de Mariam Suarez Diaz, 14 afnos, 8vo.
Grado, ESBU Roberto Estévez, Vertientes, Camagiey.

RECONOCIMIENTO: 4) c<ALMANAQUE MARTIANO» (Software
educativo sobre la historia de Cuba), de José Orlando Fontela Chavez
y Caridad Hernadndez Santana, (13 y 14 anos), ESBU «lgnacio
Agramante», Nuevitas, Camagiey.

RECONOCIMIENTO: 5) <NUESTRO APORTE AL AHORRO»
(Revista informativa sobre el ahorro y uso racional del agua), de Adrian
Espinosa Antén, 14 ainos, 9no. Grado, ESBU Ignacio Agramante,
Camagley
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La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), efectuara su evento MarcaS 2010 :

del 20 al 22de abril del afio 2010, en el Hotel Occidental Miramar, en Ciudad de La Habana, Cuba.

Para mas informacién por favor dirigirse a:

maritza@ocpi.cu

mariaelena@ocpi.cu

eventos@ocpi.cu

o la siguiente direccion:

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Picota #15 entre Luz y Acosta, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana. Cuba. CP 10100

y los Teléfonos: (53-7) 862-4379, 862-4395, 862-9771, 866-0557 al 59
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OFICINA CUBANA

DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Picota #15 entre Luz y Acosta, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana. Cuba.
CP 10100

Teléfonos: (53-7) 862-4379, 862-4395, 862-9771, 866-05757 al 59
Fax: (53-7) 866 -5610

E-mail: ocpi@ocpi.cu

Web: www.ocpi.cu

57



	pag1-2.pdf
	pag3.pdf
	pag4.pdf
	parte3.pdf
	parte3a.pdf
	parte3b.pdf
	parte3c.pdf
	parte3d.pdf
	parte3e.pdf
	parte3f.pdf
	parte3g.pdf
	pag34.pdf
	pag35.pdf
	parte 5.pdf
	rendija 204.pdf
	rendija 205.pdf
	rendija 206.pdf

	pag38.pdf
	pag39.pdf
	pag40.pdf
	pag41.pdf
	pag42.pdf
	parte 7.pdf
	rendija 208.pdf
	rendija 209.pdf
	rendija 300.pdf

	pag50.pdf
	parte 9.pdf
	rendija 301.pdf
	rendija 302.pdf
	rendija 303.pdf
	rendija 304.pdf
	rendija 305.pdf

	pag56.pdf
	pag57.pdf



