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PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DESARROLLO LOCAL:
{COMPLEMENTARIEDAD O CONTRAPOSICION?

» MSC. JAVIER ROMERO CALERO
» LIC. MAIBET LOPEZ ALCORTA

Resumen

El presente articulo aborda dos temas que en primera instancia pueden parecer contrapropuestos:“desarrollo local”y “propiedad industrial”. El primero enfocado en
garantizar el “buen vivir” para quienes habitan un espacio determinado, con fronteras establecidas generalmente por razones culturales e identitarias. El segundo,
una sub rama del derecho potencialmente transversal -de manera directa o indirecta- a todos los procesos de desarrollo econédmico, cuya naturaleza juridica apunta
al otorgamiento de derechos exclusivos y excluyentes (monopdlicos) a favor de los titulares de cada una de sus modalidades. No obstante, lo expuesto, alo largo del
trabajo se demuestra como desarrollo local y propiedad industrial pueden constituirse en un binomio de gran utilidad para innovadores y decisores en esta escala.
El desconocimiento de la capacidad de aportacion reciproca entre ambas materias, por quienes gestan procesos de desarrollo local, trae consigo el desaprovecha-
miento de herramientas que dinamizan el crecimiento econémico y las relaciones parternaritas, cuestiones estas vitales para la sostenibilidad de dichos procesos.

Palabras clave:

Desarrollo local, Propiedad Industrial, invenciones, Marcas Colectivas, Informacion de Patente.

Introduccion

Ante un escenario mundial globa-
lizado que se complejiza cada vez mas
por los intereses mercantiles de las
grandes corporaciones, no son pocos
los que ven en la propiedad industrial’
la herramienta perfecta capaz de otor-
garles derechos exclusivos y excluyen-
tes que les garanticen una posicién do-
minante en el mercado.

Este contexto, sin dudas, hace que
alrededor de dicha sub rama del dere-
cho se generen opiniones divergentes,
entre quienes la veneran por consi-
derarla escudo salvador que impide a
terceros explotar comercialmente sus
creaciones intelectuales, y quienes ven
en ella una colosal muralla medieval
que protege los intereses del creador,
en tanto la sociedad, queda del otro
lado esperando el paso de largos afos
para poder tener libre acceso a la crea-
cién protegida. Estas posiciones pola-

1 De manera general es considerada sub-rama o
parte de la Propiedad Intelectual, y se encarga de
otorgar derechos a los creadores de invenciones,
modelos de utilidad, circuitos integrados, mode-
los y dibujos industriales, variedades vegetales,
marcas, nombres comerciales, emblemas empre-
sariales y lemas comerciales. De igual forma ofrece
proteccion a las indicaciones geograficas con inci-
dencia en el mercado (denominaciones de origen,
indicaciones de procedencia), las informaciones
no divulgadas o secretos empresariales y ademas
reprime los actos de competencia desleal que pue-
dan darse entre competidores.

rizadas muchas veces impiden la justa
comprensién del papel que puede
jugar la propiedad industrial en torno
al desarrollo local, no visto este, como
un mecanismo de compensacion de la
pobreza, sino como un proceso parti-
cipativo, viable y sostenible, capaz de
“re-valorizar”las potencialidades de una
comunidad determinada, sobre la base
de la gestion del conocimiento, la inno-
vacion y la transferencia de tecnologia
como piedras angulares para convertir
sus“ventajas comparativas”en“ventajas
competitivas”

En este sentido el presente articulo
pretende visualizar los elementos esen-
ciales que demuestren la incidencia que
con relacion al desarrollo local pueden
tener las diferentes modalidades de la
propiedad industrial, analizadas estas
mas alla de su esencia proteccionista.

[. Breve acercamiento teori-
co para una contextualizacion
necesaria.

Teniendo en cuenta que la propiedad indus-
trial y el desarrollo local son materias con campos
de estudios totalmente diferentes, las cuales por
demas han sido pocas veces analizadas desde una
perspectiva sinérgica, consideramos necesario faci-
litar a los lectores elementos basicos que permitan
una mejor comprensién de los analisis que se pro-

ponen.

1.1. Del desarrollo local...

Varios han sido los estudiosos del
tema que han esbozado desde diferen-
tes perspectivas el concepto de desa-
rrollo local, a continuacién, nos apropia-
mos de algunas definiciones que dejan
claro que, aunque no existe un concep-
to Unico, si es evidente la existencia de
puntos de convergencia entre los auto-
res citados.

Para Vazquez-Barquero? (1988) el
desarrollo local es: “Un proceso de cre-
cimiento econémico y de cambio es-
tructural que conduce a una mejora en
el nivel de vida de la poblacién local, en
el que se pueden identificar tres dimen-
siones: una econdémica, en la que los
empresarios locales usan su capacidad
para organizar los factores productivos
locales con niveles de productividad
suficientes para ser competitivos en los
mercados; otra, sociocultural, en que los
valoresy las instituciones sirven de base
al proceso de desarrollo; y, finalmente,
una dimensién politico-administrativa
en que las politicas territoriales permi-
ten crear un entorno econémico local

2 Tomado de: Boisier, S. Desarrollo (local): ;De
qué estamos hablando? (pag. 10). Disponible en:
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesF-
TP/1245948918.Desarrollo_Local_De_que_esta-
mos_hablando__2_.pdf
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favorable, protegerlo de interferencias
externas e impulsar el desarrollo local”

Por su parte Buarque?® (1999) desde
su perspectiva sefala que:"El desarro-
llo local es un proceso endégeno regis-
trado en pequenas unidades territoria-
les y asentamientos humanos capaces
de promover el dinamismo econémico
y la mejoria de la calidad de vida de la
poblacion. (...)"

Al respecto, Guzén Camporredon-
do (2006)* expresa que: “El desarrollo
local, por lo tanto, es el proceso que
orientan los actores locales mediante
acciones de transformacion del terri-
torio en una direccion deseada y es de
naturaleza continua, aun cuando se
trace metas parciales a modo de esca-
lonamiento en espiral.”

Segun Zilocchi (2011)° : “El desarro-
llo local no es exclusivamente creci-
miento econémico mero incremento
de la productividad empresarial. Como
proceso econdémico, social, cultural y
politico demanda un esfuerzo de arti-
culacién sinérgica pero también que
las condiciones sociales y culturales
acompafen ese crecimiento y que los
beneficios se distribuyan con equidad.
Resumiendo, se trata de un proceso
local y centralmente econémico en-
marcado por uno nacional y regional,
que, poseyendo una estrategia con-
sensuada, incorpora las acciones de los
tres niveles del estado y la asociacion
publico privado!.”

A modo de resumen - pretendien-
do no caer en reiteraciones tautolégi-
cas - se puede afirmar que el desarrollo
local es un proceso dindmico de cam-

3 Tomado de: Boisier, S. ;Hay espacio para el de-
sarrollo local en la globalizacién? En: Revista de
la CEPAL 86 (p.52). Agosto de 2005. Disponible
en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
1e/11362/11068/086047062_es.pdf;jsessionid=1
E897A36140AB9CA33D7ED86AB5CF5BD?seque
nce=1

4 Idem.

5 Tomado de: Zilocchi, G. Un recorrido sobre los
usos del concepto de desarrollo local y su rela-
cién con el territorio la sociedad y el gobierno. En:
Intermunicipalidad y desarrollo local. Hacia una
teoria comun iberoamericana de la intermunici-
palidad (p.80). Fernandez Alles, JJ, Trocello, G. y
colectivo de autores. Editorial Motril, Granada,
Espafa, 2011.

bios estructurales generados por los
actores sociales de una comunidad, en
aras de “re-valorizar” sus potencialida-
des sobre la base de enfoques estraté-
gicos que les permitan obtener avan-
ces sostenibles en la esfera econémica,
politica-institucional, socio-cultural y
ambiental.

Siguiendo esta linea de pensamien-
to se puede afirmar que cualquier pro-
ceso de desarrollo local estara caracte-
rizado por ser:

a) Territorial. En este caso es valido
aclarar que el concepto de territorio
puede ir mas alla de las fronteras poli-
tico-administrativas, condicionandose
su extension Unicamente a la existen-
cia de actores sociales con comunidad
de intereses sobre la base de compo-
nentes identitarios que les permiten
interacciones sinérgicas en pos del
desarrollo econémico, politico y socio-
cultural de una demarcacién determi-
nada. Para el desarrollo local, el terri-
torio tiene fronteras identitarias que lo
convierten en un ente socio-espacial,
capaz de aglutinar esfuerzos sobre la
base de un fuerte arraigo histérico-
cultural.

b) Descentralizado. La descentrali-
zacién es considerada condicion para
la gestion de procesos de desarrollo
local, genuinamente endégenos y sos-
tenibles. Sin embargo, este término
es muchas veces incomprendido por
quienes lo asocian a un progreso ba-
sado en el libre albedrio de las comu-
nidades.

Vale subrayar que la descentraliza-
cién no es un proceso incompatible
con la planificacion, ni mucho menos
opuesto al interés general de pais. De
lo que se trata es de dotar a los go-
biernos locales de competencias que
le permitan impulsar y canalizar ini-
ciativas locales, que, si bien generan
beneficios en lo econédmico y lo social
para sus habitantes, también contribu-
yan con el macro proyecto de pais. La
descentralizacion, en tanto, significa
empoderar a los gobiernos locales,
por lo que demanda una necesaria
cuota de voluntad politica de quienes
se “des-empoderan’, cuestién esta que

tedricamente puede ser descrita con
facilidad, en cambio, la praxis demues-
tra que suelen ser procesos complejos
y dilatados en el tiempo.

c) Esencialmente enddgeno. En
este sentido es necesario acotar, para
evitar cualquier mal entendido, que
no se trata de que el desarrollo local
sea incompatible a elementos exdge-
nos que puedan dinamizarlo, por el
contrario, las propias carencias comu-
nitarias hacen muchas veces al factor
externo un elemento importante, mas
no determinante. La sostenibilidad de
cualquier proyecto de desarrollo local,
surgido desde la propia comunidad o
inducido desde “fuera” comienza con
la receptibilidad - participativa de los
actores sociales de dicha comunidad.
Sin la voluntad de estos seria imposi-
ble gestar transformaciones sostenidas
en el tiempo a escala local, y ahi estd la
génesis de la endogeneidad de dicho
proceso. Por otra parte, lo endégeno
del desarrollo local se manifiesta cuan-
do se ponen en funcion del progreso
social todos los insumos (recursos fi-
nancieros, materiales, humanos, de
informacién y otros) con que cuenta
la comunidad y se asimilan y direccio-
nan proactivamente aquellos que sean
aportados “desde fuera” De lo expues-
to resulta concluyente que territorio
-demarcacién identitaria- y recursos
humanos competentes son las varia-
bles que soportan la endogeneidad®

6 “La endogeneidad del desarrollo regional ha-
bria que entenderla como un fenémeno que se
presenta en por lo menos cuatro planos que se
cortan, se cruzan entre si.

Primero, la endogeneidad se refiere o se mani-
fiesta en el plano politico, en el cual se le identi-
fica como una creciente capacidad regional para
tomar las decisiones relevantes en relaciéon a di-
ferentes opciones de desarrollo, diferentes estilos
de desarrollo, y en relacién al uso de los instru-
mentos correspondientes, o sea, la capacidad de
disenar y ejecutar politicas de desarrollo, y sobre
todo, la capacidad de negociar.

En segundo lugar, la endogeneidad se manifiesta
en el plano econémico, y se refiere en este caso a
la apropiacién y reinversion regional de parte del
excedente a fin de diversificar la economia regio-
nal, dandole al mismo tiempo una base perma-
nente de sustentacién en el largo plazo.

En tercer lugar, la endogeneidad es también
interpretada en el plano cientifico y tecnoldgico,
es decir, la vemos como la capacidad interna de
un sistema —en este de un territorio organizado—
para generar sus propios impulsos tecnolégicos



del desarrollo local.

d) Innovador. El concepto de in-
novacion dada su propia evolucién
etimoldgica ha superado aquella inter-
pretacion restrictiva que lo circunscri-
bia Unicamente al dmbito tecnolégico,
lo cual ayuda a comprender con mayor
claridad por qué se afirma que el de-
sarrollo local es un proceso innovador.
A tono con lo antes expuesto se daran
cuatro razones que justifican nuestra
aseveracion -por supuesto pueden exis-
tir otras-. Y es que la esencia misma de
este tipo de desarrollo lo convierte en
innovador dado que histéricamente
cualquier proyeccién de desarrollo se
fundamentaba en cuestiones materia-
les vinculadas a variables financieras y
de infraestructura, sin tomar en cuenta,
como lo hace el enfoque de desarrollo
local, los elementos histérico - cultura-
les e identitarios que pudieran ser fre-
nos o catalizadores del mismo, y he aqui
la primera razén por la que se puede
considerar al desarrollo local como un
proceso innovador. En segundo lugar
la practica social ha validado la impor-
tancia de las innovaciones organizacio-
nales, haciéndose casi imposible llevar
a cabo un proceso de desarrollo comu-
nitario sin remover viejas estructuras
y esquemas de gestion en aras de po-
tencial relaciones parternaristas’ que
permitan alcanzar la equidad social. La
tercera razén es casi obvia, mas no es
ocioso plantearla. En este caso nos refe-
rimos a la importancia que tiene la in-
novacion tecnolégica como garante de
la sostenibilidad del desarrollo local. Sin

de cambio, capaces de provocar modificaciones
cualitativas en el sistema. En cuarto lugar, la endo-
geneidad se plantea en el plano de la cultura, como
una suerte de matriz generadora de la identidad
socioterritorial”.

Tomado de: Boisier, S. Desarrollo (local): ;De
qué estamos hablando? (p.13-14). Disponible en:
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesF-
TP/1245948918.Desarrollo_Local_De_que_esta-
mos_hablando__2_.pdf

7 "El partenariado es una forma de colaboracién,
entre dos o mas estructuras, que, a priori, privile-
gia la cooperacién mas que la sustitucion, sub-
ordinacién o competencia. Es una construccion
negociada por los actores implicados alrededor
de un objetivo comun.” Tomado de: Juarez Alonso,
G. Revisién del concepto de desarrollo local desde
una perspectiva territorial. En: Revista Lider (p.15).
Vol. 23 de 2013. Disponible en: http://ceder.ulagos.
cl/lider/images/numeros/23/1.-LIDER%2023_Jua-
rez_pp9_28.pdf

un tejido productivo innovador que ge-
nere nuevos y/o mejorados productos
o0 servicios que satisfagan las crecientes
necesidades econdémicas y ambientales
de los habitantes de una comunidad,
sin actores sociales capaces de hacer un
uso adecuado de la informacion vy asi-
milar tecnologias (de todo tipo, incluido
los conocimientos tradicionales) no se
podria hablar de un proceso de “desa-
rrollo” a escala local, sino de meros “pa-
liativos puntuales” a la pobreza, que no
pasaran de ser coyunturales y efimeros.
La cuarta y ultima de nuestras razones
se sustenta en la idea de que el desarro-
llo local debe pensarse no desconecta-
do de lo universal, si no mas bien inser-
tado en procesos globales que haran
que el mismo tenga que ser “re-con-
textualizado” y enriquecidos siempre
que las condiciones lo requieran, lo cual
inevitablemente desencadenara proce-
sos innovadores que no deben respon-
der a circunstancias azarosas sino a una
planificacion estratégica que viene a ser
complementada con iniciativas® que
puedan surgir de los diferentes actores
sociales involucrados en este proceso.

e) Sostenible. El principal reto del
desarrollo local estad en vencer el escollo
de la sostenibilidad, para hacerse crei-
ble. Desde nuestra mirada, para alcan-
zar esta, en primer lugar, el desarrollo
local ha de tener un “enfoque integral
y sistémico del desarrollo, a través de la
actuacién arménica sobre las dimensio-
nes ambiental, econémico-productiva
y social. Las tres dimensiones son inse-
parables. Intentar el avance de una sin
que se arrastre a las otras dos resulta
impensables si los desarrollos que se
promueven se conciben perdurables en
el tiempo (...)” (Guzén Camporredon-
do, 2006)° . Al propio tiempo vale decir
que dicha integralidad sistémica sera

8 "El problema no debe ser formulado en términos
de planificacion o iniciativa sino de planificacién
e iniciativa. Pretender decretar la muerte de toda
planificaciéon es renunciar a la capacidad que tie-
ne el hombre de actuar seglin una representacion
mental del desarrollo futuro de su acciéon!”. Tomado
de: Arocena, J. El desarrollo local: un desafio con-
temporaneo (p.10). Disponible en: http://cebem.
org/cmsfiles/publicaciones/Arocena_resumen.pdf

9 Tomado de: Guzén Camporredondo, A. Estrate-
gias municipales para el desarrollo. En: Desarrollo
Local en Cuba (p.73). Editorial Academia, La Haba-
na 2006.

sélo el resultado de un enfoque estraté-
gico que permita a los decisores prever
escenarios futuros que posibiliten llevar
a cabo coherentes procesos de planifi-
cacion. Es valido subrayar que la soste-
nibilidad del desarrollo local est3, sobre
todas las cosas, en la incansable volun-
tad de quienes pretendan desarrollar el
territorio donde viven.

f) Participativo. El desarrollo local
para ser territorial, descentralizado, en-
dégeno, innovador y sostenible, tiene
necesariamente que ser participativo,
pues todo ello se logra sélo con la ac-
tiva intervencién de los actores que
convergen e interactlan en el espacio
identitario local. En este tipo de proceso
“Las personas y su subjetividad no son
un recurso adicional, sino un requisito
indispensable del desarrollo (...)"Guell
(1998)%°,

De todos los anadlisis realizados se
puede concluir que el desarrollo local
por su naturaleza -enfética en la com-
binacién de lo econémico y lo identita-
rio- va mas alld de las cuantificaciones
del crecimiento econémico para erigir-
se en una nueva forma de proyectar el
desarrollo donde lo histérico-cultural y
lo humano fortalecen los resortes que
conforman la base econémica.

1.2. Hablemos de propie-
dad industrial...

Siguiendo el objetivo de este trabajo
abordaremos algunas cuestiones rela-
cionadas con la propiedad industrial,
es valido aclarar que el centro de aten-
cion estard en aquellas modalidades y
elementos de estas que, desde la vision
del autor, pueden ofrecer mayor interés
para impulsar el desarrollo a escala lo-
cal, aunque todas ellas de manera direc-
ta o indirecta y desde aristas diferentes
pueden incidir en este.

Para comenzar, no es ocioso recalcar
que la propiedad industrial forma parte

10 Boisier, S. Desarrollo (local): ;De qué estamos
hablando? (p.5). Disponible en:  http://www.flac-
soandes.edu.ec/web/imagesFTP/1245948918.De-
sarrollo_Local_De_que_estamos_hablando__2_.
pdf
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de la propiedad intelectual'’ -que a su
vez comprende al derecho de autor-.
Esta precision evita que caigamos en
el error de emplear indistintamente en
calidad de sinénimos ambos términos,
los cuales, a pesar de estar estrecha-
mente vinculados sobre la base de una
relacién de género a especie, tienen sig-
nificados con connotaciones diferentes.

La propiedad industrial se encarga
de otorgar proteccion a los creadores
de invenciones, modelos de utilidad,
circuitos integrados, modelos y dibu-
jos industriales, variedades vegetales,
marcas y otros signos distintivos tales
como: nombres comerciales, emble-
mas empresariales, lemas comerciales,
e indicaciones geogréficas (denomi-
naciones de origen, indicaciones de
procedencia), alcanzando ademas a las
informaciones no divulgadas o secretos
empresariales, al tiempo que reprime
los actos de competencia desleal que
puedan darse entre competidores.

Esta gama de modalidades, donde
se incluyen, soluciones técnicas impres-
cindibles para el desarrollo tecnolégico
(invenciones, modelos de utilidad), sig-
nos distintivos que evitan confusiones
a los consumidores (marcas, lemas
comerciales), indicaciones geograficas
que realzan las cualidades de los pro-
ductos elaborados en una determinada
region dadas las condiciones naturales
de la misma, incluido el factor humano
(denominaciones de origen), las infor-
maciones con valor comercial por su ca-
racter de no divulgadas o secretas y la
busqueda incesante de la mayor trans-
parencia del mercado, demuestran que
ciertamente sin convertirla en “el ombli-
go” del desarrollo econdémico, no deja
de ser una herramienta indispensables
para quienes aspiren a este.

Es vélido decir que los criticos del
sistema internacional que rige para la
proteccion de la propiedad industrial
acentuan su desacuerdo sobre todo en
contra del sistema de patentes, cues-

11 “Los derechos de propiedad intelectual son
aquellos que se confieren a las personas sobre las
creaciones de su mente. Suelen dar al creador dere-
chos exclusivos sobre la utilizacion de su obra por
un plazo determinado”. Organizacién Mundial del
Comercio (2008).

tion que tiene su fundamento en la
contraposicion que se da entre la pro-
teccion de los intereses econdmicos del
titular de una patente (creador de una
invencion protegida o sus herederos) y
el reclamo publico de la sociedad nece-
sitada de explotarla para solventar de-
terminadas necesidades.

Dicha proteccion se ancla en dos ca-
racteristicas de los derechos de propie-
dad industrial que son indispensables
para su entendimiento, y es que se trata
de derechos exclusivos y excluyentes,
es decir, solo el titular podra gozar ple-
namente de ellos, y en consecuencia,
excluir a través del ius prohibendi a ter-
ceros, quienes Unicamente accederdn
a estos con la autorizacidon expresa de
aquel.

De los elementos aportados hasta el
momento se desprende, que estamos
ante una materia ligada al dmbito mer-
cantil, cuyo fin primero esta en garanti-
zar el beneficio econémico de aquellos
que ostentan la titularidad sobre algun
derecho vinculado a ella. Nunca ha de
perderse la perspectiva de que propie-
dad industrial es inversiédn y no gasto.

Sin embargo, ;merece por eso ser
satanizada esta rama del derecho? Las
respuestas pueden ser varias -cuestion
advertida desde las propias lineas in-
troductorias de este articulo- mas nos
aventuraremos en al menos ofrecer
elementos que muevan el pensamien-
to en torno a la interrogante que titula
este trabajo y que reiteramos con toda
intencionalidad: “Propiedad Industrial y
Desarrollo local: ;Complementariedad
0 contraposiciéon?”.

ll. Camino a la respuesta...

El desarrollo local como se ha expre-
sado a lo largo de este articulo serd mas
local y auténtico en la medida en que
sea capaz de integrarse a procesos glo-
bales que lo enriquezcan sin perder su
esencia identitaria.

Llevando este razonamiento al caso
gue nos ocupa, el sistema que univer-
salmente rige los principios de la pro-
piedad industrial, queramos o no, exis-
te, y sin ser pesimistas, la realidad nos
dice que cambiar la esencia del mismo

es un tanto complicado, si se tiene en
cuenta que su existencia no es obra de
la causalidad, sino del respaldo consen-
suado que internacionalmente ha teni-
do por los estados nacionales y organis-
mos como la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC) cuya membrecia -vital
para insertarse en el comercio interna-
cional - es condicionada a la imple-
mentacién de instrumentos juridicos
como el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC
por su siglas en espanol, TRIPS en in-
glés) el cual forma parte de los anexos
del Convenio que da vida a la OMC.

Esta es la realidad, darle la espalda
fingiendo que no existe seria mas que
iluso, peligroso a futuro. Disefar estra-
tegias bien pensadas, con conocimien-
tos de causa, que permitan utilizar la
propiedad industrial a favor del pro-
greso econémico-social de las comu-
nidades, es pensar el desarrollo local,
no desde la perspectiva de buscar me-
canismos de compensacién de la po-
breza, si no desde la éptica de generar
tejidos productivos capaces de soportar
el peso del desarrollo econémico-social
de un territorio, sin conmiseraciones, ni
burdas subestimaciones al intelecto de
“los de abajo” a pesar del reto que esto
entraia y del cual existe conciencia.

Teniendo en cuenta entonces que:
“El desarrollo local no es pensable si no
se inscribe en la racionalidad globali-
zante de los mercados (...)" (Arocena,
1997)"3 , se considera atinado exponer
como la propiedad industrial, cuyo sur-
gimiento y evolucién estd indisoluble-

12 “La Organizacién Mundial del Comercio (OMC)
es la Unica organizacién internacional que se ocu-
pa de las normas que rigen el comercio entre los
paises. Los pilares sobre los que descansa son los
Acuerdos de la OMC, que han sido negociados
y firmados por la gran mayoria de los paises que
participan en el comercio mundial y ratificados por
sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar
a los productores de bienes y servicios, los expor-
tadores y los importadores a llevar adelante sus
actividades”” (El subrayado no aparece en el texto
original). Tomado de: https://www.wto.org/spa-
nish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

13 Boisier, S. Desarrollo (local): ;De qué estamos
hablando? (p.9). Disponible en:  http://www.flac-
soandes.edu.ec/web/imagesFTP/1245948918.De-
sarrollo_Local_De_que_estamos_hablando__2_.
pdf



mente ligada a la actividad mercantil,
puede por un lado dinamizar la dimen-
sion econdmica de este tipo de desa-
rrollo al tiempo que impacta las rela-
ciones sociales y la cultura de quienes
habitan en la escala local.

2.1. El sistema de patente,
breve acercamiento teodrico.

Para comprender cémo las inven-
ciones, entendidas como soluciones
técnicas que cumplen determinados
requisitos impuestos en ley' pueden
potenciar el desarrollo local, hay que
entender que el sistema de patente
que las rige si bien se fundamenta en
otorgar derechos exclusivos y exclu-
yentes a favor del titular, de igual forma
obliga a aquel a describir su invencién,
la cual se hace publica y por tanto ac-
cesible para cualquier interesado. Con
esta divulgacion se pretende equilibrar
el interés social con el individual, al de-
volverse a la sociedad conocimientos
codificados que pudieran ser la base
para el desarrollo de nuevas tecnolo-
gias.

Ademas del hecho de que las pa-
tentes son publicas, es importante co-
nocer que la proteccién que otorgan-
como todos los derechos de propiedad
industrial- es territorial y temporal, o
sea, solo se tendra derecho sobre la so-
lucién técnica en el pais donde se haya
protegido esta y su vigencia serd uni-
camente por el tiempo establecido en
ley. Ambos limites al derecho del titular
de una patente pueden ser muy bien
aprovechado por los innovadores a es-
cala local, dado que es casi imposible
-para no ser absoluto- lograr una pro-
teccién en todas las naciones, tenien-
do en cuenta la carga financiera que
entrafa la proteccién, mantenimiento
y defensa de los derechos sobre unain-
vencién en cualquier pais del mundo.

14 La solucién técnica para clasificar como in-
venciéon ha de cumplir con tres requisitos: pre-
sentar novedad mundial o sea que no haya sido
divulgada de forma alguna antes de su solicitud,
actividad inventiva en la medida en que supera a
las soluciones existentes por su altura inventiva y
aplicabilidad industrial dado a que la misma deba
poder ser replicada a escala industrial.

2.2. Las invencionesC}/ su
posible relaciéon con el desa-
rrollo local.

Varias son las razones que pueden
conducir al uso de las invenciones para
el impulso del desarrollo local, a segui-
das se hard alusién a algunas de estas:

a) Uso de la informacion de patente
para el desarrollo.

Con frecuencia el sistema de pa-
tentes es analizado desde una vision
estrecha que lo enmarca en el ambito
proteccionista, que si bien estd en su
génisis, no es la Unica de sus dimen-
siones, cobrando cada vez mas impor-
tancia entre académicos, empresarios,
investigadores e innovadores la arista
relacionada con la informacién que se
puede obtener de las patentes, y que a
la postre, es la base para el desarrollo
de nuevas tecnologias y/o el mejora-
miento de las existentes, asi como, la
proyecciéon de acertadas estrategias
comerciales.

El hecho de que se exija que la so-
luciéon técnica a patentar sea descrita
de manera tal que una persona con
conocimientos medios en la materia
pueda desarrollarla' , unido a que los
documentos de patente son publicos
y al caracter territorial de los derechos
del titular, hacen una triada que con-
vierte a la informacion de patente en
un material que puede ser accesible’
para los innovadores.

Téngase en cuenta ademas, el verti-
ginoso alcance que ha tenido internet
y la apariciéon de bases de datos rela-

15 Como este articulo no pretende convertirse
en una apologia para el sistema de patente, no
es ocioso aclarar que los inventores en ocasiones
aunque realizan una descripcién suficiente de la
invencion, mantienen como informacion no divul-
gada- secreta- las mejores maneras de hacer , es
decir, aquellas cuestiones que permiten obtener
el resultado de forma éptima, mas eficiente.

16 Vale aclarar que para la escala local pueden
existir al respecto barreras idiomaticas y tecnolo-
gicas que obstaculicen el acceso pleno a estos do-
cumentos, no obstante, estas pueden ser salvadas
por estrategias gubernamentales. De igual modo
los documentos de patente por su redaccion pue-
den presentar ciertas complejidades que de igual
forma pueden ser resueltas con servicios de apoyo
alos innovadores.

cionadas con las patentes a las que se
puede acceder de manera gratuita, asi
como el creciente papel de las Oficinas
Nacionales en aras de lograr una mejor
gestién de la innovacién sobre la base
del uso de la propiedad industrial'”.

A continuaciéon  graficaremos'®
como efectivamente la informaciéon
que se genera del sistema de patente
puede tributar al desarrollo local, toda
vez que permite el acercamiento a una
buena parte de las soluciones que con-
forman el estado del arte y con ello:

i) Evitar pérdida de tiempo y dinero
a los innovadores tratando de inventar
algo que tal vez fue creado desde hace
alguin tiempo y ya se encuentra en do-
minio publico o aunque sea una paten-
te que goza de vigencia temporal, no
ha sido protegida en el pais donde se
pretende su explotacién lo cual permi-
te en este, su uso de manera gratuita.

i) Acceder a tecnologias alternati-
vas, que, si no son exactamente las que
se necesitan, si pueden ser utilizadas
de cierta forma para superar un pro-
blema en la comunidad.

iii) Desarrollar ideas para seguir in-
novando sobre la base de la tecnologia
patentada. Con frecuencia cuando los
innovadores analizan los esquemas y
dibujos que aparecen en una patente
se desencadenan procesos creativos
que generan ideas innovadoras.

iv) Conocer diferentes soluciones
técnicas, en relacion a una misma
problemética. Resulta vital para desa-
rrollar- a cualquier escala- un exitoso
proceso de seleccién de tecnologia, la
consulta de la informacion de patente
por ser la mas exhaustiva base de da-
tos técnicos a la que se puede acceder.

17 Ejemplo de ello es la publicacion por el Ins-
tituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile
(INAPI) de: “Informes de Tecnologias de Dominio
Publico” donde se recogen aquellas tecnologias
que por su status juridico pueden ser utilizada
libremente por el sector productivo de este pais.
Disponible en: http://www.inapi.cl/portal/publi-
caciones/608/w3-propertyvalue-1068.html

18 Los aspectos en cursiva fueron tomados de:
Romeu, Eva, conferencia impartida a Funcionarios
Estatales de la Propiedad Industrial, La Habana,
2004.
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v) Evitar la firma de contratos de li-
cencia de patente con sus respectivas
erogaciones monetarias cuando real-
mente la tecnologia no goza de dere-
chos en el pais, dado a que su vigencia
expird en el tiempo o nunca fue prote-
gida en este.

vi) ldentificar posibles mercados
para las tecnologias. Si se hace un estu-
dio de la concentracion de las patentes
por paises, sera muy facil saber los po-
sibles mercados para una tecnologia en
cuestién, pues nadie protege en un pais
sin que sea de interés comercial para el
titular de la patente.

vii) Focalizar posibles socios para
el desarrollo de proyectos de [+D+i+C
(Investigacidon-Desarrollo  -Innovacion
y Comercializacion). Los estudios sobre
quiénes son los principales titulares de
patente en una rama especifica pueden
ser de gran importancia si se quiere
buscar un buen socio que comparta co-
nocimientos, infraestructura y riesgos.
Téngase en cuenta que los actores a
escala local no siempre tiene la solven-
cia econémica, ni cuentan en muchas
ocasiones con capacidades instaladas
para llevar a feliz término un proyecto
innovador, por lo que asociarse puede
ser una buena estrategia siempre que
se seleccione bien con qué empresa o
universidad se quiere trabajar, pudien-
do la propiedad industrial ayudar en
este sentido.

viii) Estar actualizado con relacién a
las ultimas tecnologias a escala mundial
en su ambito de especialidad. Cuando
se habla de desarrollo local la visién
estratégica de este no puede confor-
marse con descansar sobre “supuestos”
sistemas de innovacién desconectados
del conocimiento universal. Enclaus-
trar el desarrollo local en los marcos
del conocimiento que se genera “sélo”
desde la comunidad, seria mdas que
desconectarlo de importantes procesos
globales que lo enriquecerian, limitarlo
a reciclar una cultura de supervivencia
que no permitird visualizar al desarrollo
como meta. Conocer como se mueve el
mundo serd siempre una fortaleza para
quienes proyectan el desarrollo desde
dentro.

ix) Evaluar si la solucién técnica que
se obtuvo cumple con los requisitos
de patentabilidad. En este caso tener

acceso a las bases de datos de patente
puede dar al innovador una idea de si
su solucion técnica presenta, a priori,
novedad mundial y ademds supera, en
cuanto a principios de funcionamien-
to, a las soluciones anteriores, lo que
le otorga actividad inventiva. Esto evi-
ta gastar dinero y tiempo en trdmites
administrativos que culminaran con la
denegacién de la proteccion.

x) Evitar posibles infracciones a los
derechos de terceros. Muchas son las
personas que se concentran en pro-
tegerse de terceros cuando realizan
una creacioén, siendo menos aquellos
que primero se detienen a revisar si su
creacion puede infringir derechos de
patente en su pais. Es por ello que se
recomienda a los innovadores locales
consultar las bases de datos de paten-
tes nacionales con el objetivo de evitar
la obligacién de pagar millonarias in-
demnizaciones por infringir derechos
de un tercero.

Estas son algunas de las ventajas que
puede traer para los actores locales el
uso de la informacion que se deriva del
analisis de las patentes.

b) Proteccién a las innovaciones lo-
cales.

Si bien es cierto que los propios gas-
tos que entraia la proteccion de las in-
venciones son una barrera importante
para que los innovadores a escala local
se interesen en proteger sus soluciones
técnicas. Tal posibilidad no se puede
descartar siempre y cuando se proyecte
hacia la comercializacion del resultado
obtenido, lo cual podré generar ganan-
cias que reinvertidas dinamizaran el
desarrollo econémico de la comunidad.

Al respecto vale aclarar algunas
cuestiones que aportaran una visién
estratégica del asunto: Si no se cuenta
con el dinero suficiente para proteger
en el extranjero se tienen dos opcio-
nes: Buscar un socio que aporte capital
para lograr proteger en aquellos paises
de interés y tener derechos en estos o
mantener la solucién técnica en régi-
men de confidencialidad, o sea, como
informacion no divulgada (secreto). Re-
cordemos que protegerla sélo en el pais
donde se generd, servird Unicamente
para impedir que terceros la exploten
en este, mientras en el resto del mundo

podran usarla libremente.

c) Defensa de los conocimientos tra-
dicionales.

Muchas comunidades, a lo largo de
siglos, han ido conformando un conoci-
miento autéctono vinculado a saberes
y practicas ancestrales que se transmi-
ten y enriquecen de generacion en ge-
neraciéon. Aunque su basamento no es
“cientifico’, es innegable su valia para la
ciencia que cada vez encuentra en ellos
la esencia de importantes resultados de
investigacion. Al mismo tiempo vale re-
saltar que estos saberes son vitales para
el progreso econémico y social de las
comunidades que lo conservan como
patrimonio colectivo.

Si bien es cierto que existen dife-
rentes conceptualizaciones sobre el
conocimiento tradicional, todas giran
en torno a elementos comunes pudién-
dose afirmar que “es un cuerpo de infor-
macion y un conjunto de competencias
desarrollado por una determinada po-
blacién en el tiempo (Balick, 2007)" .

La propia valia de estos saberes ha
llevado a expediciones de cientificos a
adentrarse en zonas inhéspitas del pla-
neta en busca dichos conocimientos, lo
cual fundamenta la necesidad de pre-
servarlos para que no dejen de pertene-
cer “exclusivamente” a las comunidades
que los han generado y enriquecido en
el tiempo, para ir a parar a grandes com-
pafias con fines lucrativos.

Al respecto el sistema de patentes
puede jugar un papel determinante en
dos direcciones fundamentales. Por un
lado, algunos de esos conocimientos
traducidos en tecnologias o maneras de
hacer pueden ser patentados siempre
que cumplan con los requisitos que exi-
ge la ley. No obstante, el propio caréc-
ter de secreto que tienen estos saberes
puede no ser compatible con la publi-
cidad que reciben las patentes, maxime

19 Gémez Uranga, M. y Barredo, ML de la C. Po-
sibles conflictos éticos entre los paradigmas cien-
tifico-tecnolégicos dominantes y la mejora del
bienestar de la poblacién en algunas economias
emergentes (p.257). Disponible en: http://www.
sem-wes.org/sites/default/files/revistas/rem35_14.
pdf



si es sabido que estas poblaciones difi-
cilmente contaran con dinero suficiente
para lograr registros importantes a nivel
internacional. Sin embargo, desde otra
perspectiva las comunidades pueden
impedir que terceros protejan sus co-
nocimientos como invenciones formu-
lando oposiciones ante las respectivas
Oficinas Nacionales donde se haya
solicitado protecciéon cumpliendo los
términos que al respecto las legislacio-
nes establezcan. Esta es una forma de
bloquear el registro y con este que se
lucre o se impida -en casos extremos- a
los propios habitantes de una localidad
determinada, comercializar ciertas pro-
ducciones tradicionales.

2.3. El aporte de las marcas
al desarrollo local.

Para arribar a conclusiones de cémo
las marcas pueden influir en el desarro-
llo local se hace preciso, en primera ins-
tancia, esbozar su concepto. Al respecto
se puede decir que estamos ante signos
que distinguen en el mercado los pro-
ductos o servicios de un productor de
los de sus competidores.

Dada la amplitud del tema marcario,
s6lo nos referiremos en el trabajo a la
marca colectiva. Pues si bien es cierto
que de manera general todas las mar-
cas, al distinguir productos o servicios
de empresas o productores locales,
tributan al desarrollo local, esta figura
marcaria, es sin dudas la mas cercana al
desarrollo que se gesta desde las comu-
nidades.

a) La marca colectiva y sus potencia-
lidades en el marco del desarrollo local.

Referente al ambito conceptual Ro-
driguez Calvo H (2006) establece que
es aquel “signo que sirve para distin-
guir las singularidades, el origen geo-
grafico o cualquier otra caracteristica
comun de productos o servicios de una
colectividad"®.

De este concepto se desprende
como conclusién que estamos ante una
figura marcaria sui géneris que tiene su
génesis en la necesidad de asociarse

20 Rodriguez Calvo, H. (2006) Las marcas colecti-
vas en Cuba (p. 69). Tesis para optar por el Titulo
de Master en Gestion de la Propiedad Intelectual.
La Habana, Cuba.

que tuvieron los pequeios productores
para enfrentar el mercado?'. El titular de
la marca colectiva es Unico, una asocia-
cién, colectividad o agrupacion (térmi-
nos que se usaran como sindénimos). Por
otro lado en relacién a quiénes podrian
ser sus usuarios, Fernandez Novoa
(2001), plantea de manera concluyente
que “los usuarios natos de las marcas
colectivas son los miembros y no la pro-
pia asociacion”?,

Y es que efectivamente, los integran-
tes de la colectividad se encuentran le-
gitimados para usar la marca colectiva
amparados en su condicion de socios
-status socii- siempre que cumplan con
un elemento que las leyes nacionales
establecen como requisito indispensa-
ble -sine qua non- : el cumplimiento
de las normas establecidas en el “regla-
mento de uso” En relacién a este ele-
mento, Calderén K plantea:“Cada regla-
mento de uso es la norma particular de
la concreta norma; rige las relaciones
internas entre el titular de la marca y los
usuarios de la mismay de éstos entre si.
Una conducta contraria al reglamento
tendrd las consecuencias previstas en el
mismo (...)" 3.

21 "“El caso de la manzana italiana refleja los re-
sultados de un grupo de pequefos empresarios
que crearon una estrategia comdn para consoli-
dar el prestigio de las manzanas cultivadas en las
regiones de Val di Non y Val di Sole. La idea surgié
cuando los fruti cultores se dieron cuenta que las
manzanas que se comercializaban en el mercado
italiano con el nombre de manzanas procedentes
de esas regiones, era tres veces mayor que la can-
tidad producida realmente en esos lugares. Los
productores acordaron la utilizacién de la marca
colectiva MELINDA®, para distinguir las manzanas
producidas en su region, las cuales debian contar
con caracteristicas cualitativas y estéticas para
poder llevar este signo” Tomados de: Calderén,
K. La marca colectiva, un beneficio para las Micro,
Pequenas y Medianas Empresas de Guatemala. Dis-
ponible en: http://www.sieca.org.gt/publico/Pro-
yectosDeCooperacion/Proalca/Pl/Revistas/R2A8/

LA%2MARCA%20COLECTIVA.htm.

22 Fernandez Novoa, C. (2001) Las marcas de
garantia y colectivas. En: Tratado sobre Derecho
Marcas (p.572). Marcial Pons, Ediciones Juridicas y
Sociales SA. Madrid.

23 Calderon, K. La marca colectiva, un beneficio
para las Micro, Pequefas y Medianas Empresas de
Guatemala. Disponible en:

http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDe-
Cooperacion/Proalca/Pl/Revistas/R2A8/LA%20

MARCA%20COLECTIVA.htm.

El reglamento de uso, por tanto, es
un documento técnico - juridico que se
erige en piedra angular en el logro de la
dificil tarea de homogeneizar procesos
tecnologicos, calidad, modos de hacer,
presentacién de los productos o servi-
cios, y todo cuanto pueda hacerse, para
alcanzar el éxito de los asociados y por
consiguiente de la agrupacién a la que
pertenecen, incluido aquellas conduc-
tas que impactan el ambito social den-
tro de su radio de accion.

Las cuestiones analizadas en rela-
cién a esta figura marcaria nos indican
que se estd ante un tipo de marca que
se articula muy bien con las premisas
del desarrollo local. A seguidas ilustra-
remos lo antes expuesto:

i) La marca colectiva transmite valo-
res y genera sentido de pertenencia.

Como hemos venido planteando los
fendmenos identitarios son elementos
claves que se articulan con la dimensién
econdmica, para hacer de los procesos
de desarrollo local experiencias Unicas
capaces de colocar al ser humano en el
centro del progreso socio-econémico
de cualquier comunidad.

La marca colectiva, por su parte, al ser
el resultado de la iniciativa de produc-
tores locales, encaja perfectamente en
esta dindmica de desarrollo al transmi-
tir informacion no sélo comercial, sino
también, de valores éticos y humanos,
que rebasan el plano de lo econémico
para llegar al consumidor como parte
de la identidad de una comunidad que
siente orgullo por las producciones que
generany los signos que las distinguen.

i) La marca colectiva contribuye a
que las asociaciones desarrolle tres di-
mensiones bdsicas para lograr competi-
tividad: la tecnoldgica, la socio-ambien-
tal y la comercial.

Cualquier gestion empresarial en
el mundo moderno requiere de tener
productos competitivos para poder po-
sicionarse en el mercado, sinimportar el
tamano de este.

Al respecto, la marca colectiva en su
reglamento de uso logra institucionali-
zar, entre los miembros de la asociacioén,
una cultura de mejora tecnolégica con-
tinua, que puede ir desde la generaliza-

21

11



21

12

cién de las mejores maneras de hacer
ligadas a saberes ancestrales, hasta
la asimilacion de nuevas tecnologias,
siguiendo estrictas normas 2*de disci-
plina tecnolégica con el objetivo de
alcanzar estadndares de calidad supe-
riores en cada uno de los usuarios del
signo distintivo colectivo. No se trata
de que cada quien produzca con su
tecnologia, sino de que el saber colec-
tivo desarrolle, perfeccione y/o asimile
la mejor de aquellas, sobre la base de
los principios del parternariado.

De igual forma, y a tono con la res-
ponsabilidad social de la marca colecti-
va, el reglamento de uso de esta puede
incluir acciones de obligatorio cumpli-
miento enfocadas en aspectos relacio-
nados con la dimensién ambiental. De
igual manera se incluyen en el regla-
mento de uso acciones que reflejan la
voluntad de la asociacidn titular de la
marca colectiva, de colaborar en el de-
sarrollo de la comunidad®.

Por ultimo, y no por ello menos im-
portante, la marca colectiva a través
de su reglamento de uso establece la
manera en que tanto la asociacion ti-
tular de la misma, como los miembros
autorizados a usar el signo distintivo,
proyectardn una imagen de marca ca-
paz de informar al consumidor, que se
esta ante un producto y/o servicio, que
tiene como principal valor agregado,
el hecho de haber sido producido so-

24 Al respecto se citan algunos apartados del
Reglamento de Uso de la Marca Colectiva “Arroz
Cinco Villas” relativos al articulo 10 referente a
los requisitos aplicables a la variedad y cultivo de
arrozy al articulo 11 vinculado a las caracteristicas
del producto. 10.2 Los arroces amparados por la
marca seran exclusivamente de las variedades de
tipos redondo Balilla X Sollana, Senia, Hispagran
y semilargo Thainato, Lido y Guadiamar. 10.7 La
recoleccion se realizara cuando el grano haya al-
canzado un grado de humedad entre el 18 y el 24
por ciento de su peso; mientras que en el alma-
cenamiento, la humedad méxima serd el quince
por ciento.

25 El Reglamento de uso de la marca colectiva
“Arroz Cinco Villas” plantea en su Articulo 3d) La
Asociacién persigue: Mantener relaciones con los
organismos publicos y privados, colaborando en
proyectos, mejoras y soluciones necesarias para
mutuo beneficio de la Asociacién y sus integran-
tes y elevar a estos cuantas aspiraciones de los
asociados tengan relaciéon con la actividad de la
misma.

bre la base del saber colectivo de una
agrupaciéon de productores o presta-
dores de servicios.

i) La utilizacion de marcas colecti-
vas geograficas®.

La marca colectiva geografica pue-
de ser una figura afin con el propésito
de lanzar al mercado productos tradi-
cionales con un alto grado de especia-
lizacién que refuercen la imagen la de
localidad dado el prestigio de sus pro-
ducciones.

Es bien acogido ademas desde el
punto de vista estratégico el hecho de
solicitar primero una marca colectiva
geografica con el objetivo de ir prepa-
rando las condiciones para el registro
de una denominacién de origen que ya
se encontraria posicionada cuando se
alcance su registro, teniendo en cuenta
que la proteccion de esta ultima es mas
complejay dilatada en el tiempo.

iv) La marca colectiva es un ele-
mento motivador para los pequefios y
medianos productores.

En ocasiones el propio tamano de
la empresa y su nivel de alcance con
relaciéon al mercado que abarca resul-
ta desmotivante para los productores,
quienes pueden encontrar en esta
figura marcaria el incentivo que los
haga verse como parte de una Asocia-
cién fuerte que los respalda y ademas
les posibilita darse a conocer mas alla
del marco local. La marca colectiva,
ademas, desemboca en elemento mo-
tivante al propiciar el aumento de los
volumenes de produccidn a través del
intercambio constante de experiencias
entre los miembros de la asociacién.

v) La marca colectiva puede esta-
bilizar producciones en los mercados

locales.

El hecho de sumar productores a

26 El Reglamento de uso de la marca colectiva
“Arroz Cinco Villas” plantea en su Articulo 3d) La
Asociacién persigue: Mantener relaciones con los
organismos publicos y privados, colaborando en
proyectos, mejoras y soluciones necesarias para
mutuo beneficio de la Asociacion y sus integran-
tes y elevar a estos cuantas aspiraciones de los
asociados tengan relacion con la actividad de la
misma.

un proyecto de marca colectiva puede
aumentar considerablemente la pro-
ductividad y con ello la estabilidad de
producciones, que realizadas a peque-
Aa escala, no satisfacen los volumenes
de la demanda local.

vi) La marca colectiva puede ser be-
neficiosa para el sector turistico.

El turismo, por ser un sector que
para su desarrollo necesita “arrastrar
con él" otro grupo de sectores ligados
a la produccion o los servicios, se con-
vierte en una gran potencialidad para
el desarrollo local, siempre que exis-
tan las condiciones para su desarro-
llo. Hacer dicha actividad econédmica
sostenible desde dicha escala requiere
brindar al turista un servicio integral
que incluya la entrega de productos
culturales basado en las tradiciones, el
deguste de exquisitos platos propios
del desarrollo culinario de la regién y
un tratamiento personalizado signado
por la idiosincrasia comunal.

Al respecto la marca colectiva pue-
de distinguir rutas gastronomicas que brin-
den servicios de excelencia basados en la estanda-
rizacién de la calidad de los mismos, o distinguir
servicios especializados de transportacion donde
sus miembros cumplan con determinadas normas
de comportamiento ?’que los hagan unicos para

el visitante.

2.4. La denominacion de
origen.

La denominacion de origen, como la marca, es
un signo distintivo que puede ser muy bien apro-
vechado para dinamizar el desarrollo local de un
territorio. En este caso estamos hablando de un
nombre geogréfico que distinguird los produc-
tos producidos y/o elaborados en una regién por
tener estos caracteristicas diferentes a otros del
mismo género, dada las condiciones ambientales,
incluidas en estas el factor humano.

Este es el caso tipico en el que a decir de
Benko (2000) “(...) el territorio se eleva al ser un

elemento que permite contar con ventajas, que en

27 Elreglamento de uso de una asociacién de ta-
xistas puede incluir desde el color y el disefio de
imagen de los autos, tipo de musica que escucha-
ra el cliente en su recorrido, entregas de folletos
con informacién sobre la region, dominio de idio-
ma por parte de los choferes, entre otros.



ninguin caso pueden copiarse; la diferencia persis-
tente, la que no puede modificarse, solamente se
puede derivar del caracter Unico del espacio, estas
son las ventajas competitivas que debe aprovechar

todo espacio local” %

Una denominacion de origen no es mas que
la materializacion de las ventajas comparativas en
ventajas competitivas que ofrecen fortaleza eco-
ndémica a los productores de una region, al tiempo
que generan empleo, fomentan relaciones de co-
laboracién y defienden y/o rescatan producciones
tradicionales que forman parte de la idiosincrasia y
la identidad de una localidad.

2.5. Otras modalidades de
la propiedad industrial que
pudieran ser interesantes
para el desarrollo local...

Como hemos sostenido a lo largo de nuestra
exposicion la propiedad industrial es transversal a
todo proceso de desarrollo econdémico por tener
relaciéon con aspectos tecnoldgicos, comerciales y
de mercado. Es por ello que seria poco serio ana-
lizar su vinculo con el desarrollo local sin hacer
mencion sucinta a otras modalidades que pueden

influir en el mismo.

Este puede ser el caso de los disefos industria-
les que a diario se generan en los talleres de arte-
sanos locales en aras de hacer mas atractivos los
objetos utilitarios como bucaros, vasijas, muebles y
textiles, entre otros.

Del mismo modo los innovadores en la escala
local pueden hacer uso estratégico del secreto em-
presarial o informacion no divulgada con el obje-
tivo de proteger al menos de facto las soluciones

técnicas que no hayan sido patentadas.

2.6. Algunos razonamien-
tos finales.

-El “desarrollo’, sera “local’, siempre que su en-
foque responda a elementos de contextualizacion
que lo “naturalicen” en el marco de un escenario
con fronteras geogréficas-identitarias, lo cual fa-
vorece la dialéctica de las relaciones entre los dife-
rentes actores de la comunidad, al tiempo que se
generan iniciativas creadoras a través de procesos
genuinamente participativos que permiten que las
estrategias de desarrollo local puedan ser pensadas
y repensadas una y otra vez desde dentro, a través

28 Juarez Alonso, G. Revision del concepto de
desarrollo local desde una perspectiva territo-
rial. En: Revista Lider Vol. 23 de 2013 (p.13). Dis-
ponible en: http://ceder.ulagos.cl/lider/images/
numeros/23/1.-LIDER%2023_Juarez_pp9_28.pdf

de procesos que pueden ser discontinuos, pero no
de ruptura, con relacion al objetivo supremo: desa-
rrollar el territorio en el que se habita.

-Aunque es innegable que la base del desarro-
llo local tendra que ser econdmica-productiva para
hacerlo sostenible desde su propia “endogenei-
dad’, la misma debe ser gestada y/o fortalecida en
torno a la dimension cultural-identitaria que viene
a entroncar con aquella en una relacién de comple-

mentariedad que no admite superposiciones.

-El desarrollo local es complejo por naturaleza,
como lo es todo proceso impulsado a partir de la
articulacion sinérgica de diferentes actores socia-
les. Por tanto, su disefio tendra que ser una cons-
truccion social donde el ser humano sienta que es
el centro de dicho proyecto, no por ser su benefi-
ciario principal, sino porque perciba que en este ha
encontrado espacio para su mente creadora y sus
manos hacedoras. La sola oportunidad potencial

de participar, moviliza.

-La propiedad industrial utilizada con enfoque
estratégico puede convertirse en ente dinamizador
de la dimensién econémica del desarrollo a escala
local por ser transversal a todo proceso de creci-

miento econémico.

-La marca colectiva y la denominacién de ori-
gen tienen su génesis en procesos asociativos lo-
cales con una fuerte base histérica-cultural, lo cual
las convierte en figuras claves para el desarrollo
comunitario teniendo en cuenta que por una lado,
refuerzan la identidad e imagen local, y por otro,
permiten valorizar potencialidades, fomentar la
transferencia de tecnologia en los sistemas produc-
tivos locales, superar inercias y movilizar recursos
humanos en funcién del desarrollo, favoreciendo
las relaciones parternaristas y el aprendizaje colec-
tivo.

-Ningun proyecto de desarrollo local debe ser
un mero mecanismo de compensacion de la po-
breza, es por ello que las iniciativas innovadoras
-organizacionales y tecnoldgicas - seran las res-
ponsables principales del avance o estancamiento

del mismo.

-La propiedad industrial -a través del sistema
de patentes, las marcas colectivas, denominaciones
de origen, modelos y dibujos industriales y la pro-
teccion a la informacién no divulgada, entre otras
modalidades- resulta una herramienta clave para la
generacion de impulsos tecnoldgicos y la transfe-

rencia de tecnologias a escala local.

-El calificativo de “local” no puede funcionar
como un diminutivo que describa al “desarrollo”
a esta escala. Es por ello que utilizar el sistema de

patentes para seleccionar tecnologias de punta o
buscar posicionarse en el mercado con una marca o
denominacion de origen, no podréan ser excepcio-
nes, si no reglas, para quienes tienen la responsabi-
lidad de proyectar un verdadero “desarrollo”. Ante
esta realidad, contraponer la propiedad industrial
al desarrollo local, seria vaciar parte del contenido
de ambas instituciones, que bien pueden ser vistas
como un binomio que se complementa, potencian-
dose la una a la otra.
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INTRODUCCION

La innovacién puede dar lugar a un
producto que, por sus caracteristicas,
puede ser protegido a través de una
patente, ese producto puede incor-
porar otros derechos de propiedad
industrial si se le afade un disefio que
por su apariencia, ornamentacion y
estética llame la atencion del publico.
Luego ese producto con ese disefio
incorporado puede ser objeto de ne-
gociacion a través de un contrato de
licencia. Por estas razones los disefios
industriales deben ser considerados
como instrumentos de desarrollo so-
cial y econémico no solo para el titular
de los derechos sino también para la
sociedad en general. De aqui se deri-
va la importancia de que se estudien y
analicen temas medulares en la regu-
lacién y proteccién de estas creaciones
intelectuales que son el resultado de la
gestién de innovacién y desarrollo.

Como es sabido, la Propiedad Intelec-
tual es la rama del derecho que tiene
como objeto de proteccion alos bienes
inmateriales que nacen mediante un
acto de creacion del intelecto humano.
Estas creaciones tienen distinta natu-
raleza, pues dependen de la esfera de
la vida en que se manifiesten. Algunas
creaciones de la mente se expresan en
el escenario de lo literario, lo cientifico
o lo artistico, de manera tal que incen-
tivan el incremento del acervo cultural
y tecnoldgico y benefician el desarrollo
social. En este dmbito surge una de las
vertientes de la Propiedad Intelectual
que es el Derecho de Autor, que brinda
proteccion a las obras literarias, artis-
ticas, musicales, dramaticas, audiovi-
suales, asi como a los dibujos, pinturas,
fotografias, esculturas programas de
computacién y bases de datos'.

1 Cfr. Articulo 2.1 del Convenio de Berna de 20 de

Pero también existen otras creaciones
intelectuales aplicables a la industria
y el comercio mediante las cuales se
fomenta la libre competencia y se
previenen los usos deshonestos en el
comercio. Entre ellas se encuentran las
invenciones, los modelos de utilidad,
los dibujos y modelos industriales, las
marcas y otros signos distintivos, las in-
dicaciones geograficas, las variedades
vegetales y los esquemas de trazado
de circuitos integrados. Todas son ob-
jeto de regulacién y proteccién por la
Propiedad Industrial que es la otra ma-
teria que se inserta bajo el término de
la Propiedad Intelectual:.

En Cuba ambas materias tienen prin-
cipios y regulaciones propias, que
parten de la ausencia de formalidades
para lograr la proteccién por el dere-
cho de autor, en contraposicién con la
naturaleza generalmente constitutiva
de los registros de derechos de pro-
piedad industrial®, y transitan por una
serie de particularidades y requisitos
propios de cada disciplina, hasta llegar
al tiempo de duracidn de la proteccién,
donde también hallamos diferencias,
toda vez que en el derecho de autor la
titularidad sobre la generalidad de las
obras, dura la vida del autor y 50 afos

marzo de 1886 para la Proteccion de las obras lite-
rarias y artisticas, que enumera los tipos de obras
que son protegidas, entre las que se encuentran
las obras de artes aplicadas.

2 Cfr. Articulo 1.2 del Convenio de Paris de 9 de
septiembre de 1883 para la proteccion de la Pro-
piedad Industrial que establece cudles son las
modalidades objeto de proteccion entre las que
se encuentran los modelos industriales.

3 Se enfatiza que la naturaleza es generalmente
constitutiva atendiendo a la existencia de los otros
signos distintivos que quedan protegidos por su
primer uso en el comercio, a saber, los nombres
comerciales, los rétulos de establecimiento y los
emblemas empresariales.

post mortem, en el caso especifico de
las obras de artes aplicadas el término
de proteccién es de 25 anos?, ello en
contraste con el periodo de vigencia de
algunas modalidades de la propiedad
industrial, como es el caso de las inven-
ciones que es de 20 afos, y los dibujos
y modelos industriales, cuyos derechos
exclusivos duran 10 afos, contados a
partir de la fecha de presentacion de la
solicitud o de la prioridad validamente
invocadas. Como puede apreciarse en
sede de Propiedad Industrial los térmi-
nos de vigencia son por menor tiempo
que en el campo del derecho de autor.

En este trabajo la atencién se centrara
en larelacion que existe entre las obras
de artes aplicadas y los disefios indus-
triales por tener como caracteristica
comun la de ser creaciones de caracter
estético. A continuacion, se destacan
las diferencias mas significativas entre
ambas modalidades.

4 Cfr. Articulo 47 de la Ley nimero 14 de 1977 so-
bre Derecho de Autor.

5 Cfr. Articulos 42 y 112 del Decreto-Ley nimero
290/11 de las Invenciones y Dibujos y Modelos
Industriales.
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Elementos diferenciadores

Derecholdelautor,
®brasIAplicadas;

-El registro es volunta-
rio y declarativo.

iseno Industria

El registro es consti-
tutivo

-No importa el desti-
no de la obra, basta la
originalidad.

-El objetivo es darle
apariencia especial a
un producto artesa-
nal o industrial.

-No exige novedad.
No se niega la protec-
cion porque la obra se
haya dado a conocer
previamente.

- La novedad se pier-
de porque se haya
dado a conocer en
cualquier momento
o lugar, mediante
una descripcion, uti-
lizacién o cualquier
otro medio antes de
la fecha de presen-
tacion de la solicitud
o de la prioridad rei-
vindicada.

-Los derechos exclusi-
VOS se reconocen para
cualquier destino o
forma de uso de la
obra, no solo para in-
corporarla al produc-
to industrial.

-El derecho de ex-
clusion se refiere a la
fabricacién, importa-
cién, oferta o puesta
en circulacion de
articulos que repro-
duzcan ese disefo.

No obstante estas diferencias, es pre-
ciso explicar que un mismo bien in-
material puede encontrar protecciéon
por distintas modalidades de la pro-
piedad intelectual. Asi, por ejemplo,
la invencién de un producto, como
una ldmpara LED, queda protegida por
el derecho de patentes, pero a la vez,
podra solicitar el registro de una marca
que distinga en el mercado a ese pro-
ducto de sus similares. Dicho producto
patentado pudiera tener una aparien-
cia especial cuya estética y ornamen-
tacion lo distingan de tal manera que
puede encontrar proteccion por la via
del disefio industrial y también pudiera
considerarse a la memoria descriptiva
de una patente como una obra cienti-
fica, caso en el cual se refugiaria bajo
la proteccion que brinda el derecho de
autor, siempre que esa obra se publi-
que después de la presentacion de la
solicitud de la patente.

Asimismo, existen otras zonas de con-
tacto entre el derecho de autor y la
propiedad industrial. Tal es el caso de
las obras de arte aplicadas que tienen
elementos comunes con la modalidad
del disefio industrial, porque ambas se
caracterizan por tener un fin utilitario,
al ser incorporadas a un producto arte-

sanal o reproducido a escala industrial.
El derecho de autor protege creaciones
estéticas y el disefio industrial es una
modalidad de la propiedad industrial
por la cual quedan protegidos los as-
pectos ornamentales o estéticos de los
productos artesanales o industriales,
no asi el aspecto funcional y técnico
que se reserva para el derecho de pa-
tentes o modelos de utilidad. En este
sentido, la forma, la superficie y la con-
figuracion del producto al que fue in-
corporado ese disefio le imprimen una
apariencia especial que atraen la aten-
cion del publico y aumentan su valor y
éxito comerciale.

LAS OBRAS DE ARTES APLI-
CADAS Y SU INTIMIDAD CON
LOS DISENOS INDUSTRIALES.

Las artes aplicadas se refieren a aque-
llas obras que incorporan elementos
compositivos, creativos y decorativos a
articulos de uso diario como, por ejem-
plo, relojes, joyas, muebles, vajillas, uti-
les del hogar, adornos, etcétera. Tanto
el diselo como las obras de grabado,
tallado y cerdmica se clasifican como
artes aplicadas. Ellas tienen el objetivo
de atraer la atenciéon del publico por su
aparienciay estética, pero no solamen-
te con el fin contemplativo sino para
satisfacer sus necesidades mediante el
uso y consumo de esos objetos utilita-
rios. A pesar de que este tipo de obras
han sido consideradas como arte me-
nor o como una subespecie de las ar-
tes plasticas, a partir de la Revolucion
Industrial se comenzé a considerar su
estrecha relacién con disciplinas como
el disefo industrial, el disefio gréfico,
incluso en el ambito del disefio de mo-
dasy en el campo de la arquitectura.

El Convenio de Berna para la Protec-
cién de las obras literarias y artisticas,
en su articulo 7.4 prevé que las artes
aplicadas estan protegidas como obras

6 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en su interpretacion prejudicial 32-IP-97 destaco
que el Derecho de Autor es independiente, aun-
que compatible con los derechos de propiedad
industrial, estos son también independientes y
asimismo compatibles con los derechos de autor.
Esa independencia, pero a su vez compatibilidad,
es la que permite que un mismo bien intelectual
puede estar protegido simulténeamente por De-
recho de Autor y Propiedad Industrial.

artisticas.

En Cuba la Ley de Derecho de Autor
de 1977 reconoce a las obras de artes
aplicadas en el articulo 7, inciso j), no
obstante, en el inciso h) enumera a las
obras de dibujo, pintura, arquitectura,
escultura, grabado, litografia, esceno-
grafia, disefio y otras similares de lo
que se infiere que el legislador no se
afilia a un concepto unitario del arte y,
por consiguiente, no las quiso ubicar
dentro de las artes en sentido general,
aunque reconoce que la obras de artes
aplicadas pueden referirse lo mismo a
obras de artesania que a obras realiza-
das por procedimientos industriales’.

Las obras de artes aplicadas deben
analizarse partiendo de su forma de
expresion, o sea, primeramente por sus
caracteristicas artisticas y luego por su
destino, analizando su utilizacién in-
dustrial.

Tal consideraciéon responde al princi-
pio de universalidad que se basa en
el criterio de que las obras del ingenio
estan protegidas sin importar su forma
de expresion, su mérito o su destino. El
arte es un concepto unitario y las crea-
ciones artisticas no deben distinguirse
ni discriminarse sobre la base del inte-
rés estético o del modo de expresion.
En la medida en que una obra exprese
la personalidad de su creador, merece
reconocimiento como obra de arte,
aunque estén incorporadas en un arti-
culo utilitario.

A pesar de esta posicién doctrinal, se
han alzado voces que separan lo ar-
tistico de lo ornamental y utilitario,
aunque no parece que este criterio sea
ampliamente acogido, porque la ma-
yoria de las leyes autorales definen a
las obras de arte aplicado como aque-
lla que tiene fines utilitarios y que se
incorpora a un bien producido a escala
industrial, de manera tal que no esta-
blecen diferencias entre las formas de
expresion y los fines para el que fueron
creadas.

7 Deigual forma se regula por la Ley ecuatoriana
de la Propiedad Intelectual, que no agrupa en un
solo precepto a las obras de arte sino que las va
separando segun su naturaleza y forma de expre-
sion, aunque no disocia lo artistico de lo funcional.



Por su parte, los disefios industriales se
refieren a creaciones cuya forma, confi-
guracion, textura, material, o sus com-
binaciones, le otorgue una apariencia
especial ornamental o estética al pro-
ducto al que se incorpore y este pueda
ser reproducido artesanal o industrial-
mente. Lo que se protege en los disefios
industriales es esa apariencia que los
distingue de sus similares en el comer-
cio, mas alla del fin utilitario y practico,
que puedan tener los productos que
porten ese disefio. En sentido amplio y
no estrictamente juridico, podemos ver
que en el disefio hay una combinacién
de lo utilitario con el aspecto artistico
que caracteriza a ese producto. Esta
combinacion le imprime al disefio el
estilo personal de su creador y por eso
pueden entenderse como obras artisti-
cas.

La relacion entre la estética y lo funcio-
nal, que crea esa doble naturaleza, es
la que ha hecho que los disefios indus-
triales tengan una regulacion indepen-
diente en las legislaciones de propiedad
industrial tanto en escenarios naciona-
les, como en los regionales e internacio-
nales.

Debido a este tratamiento especial que
han tenido los disefios industriales des-
de la creacion de la Unidn de Paris es
que se han identificado como elemen-
tos comunes de ambas expresiones las
siguientes:

Elementos comunes entre las obras de
arte aplicado y los disefios industriales.

- En ambas legislaciones de propiedad
intelectual se protege la forma, por ser
un bien inmaterial, y su expresion artis-
tica.

- Son expresiones visuales. Tanto la obra
de arte como el producto utilitario al
que se incorpora dicha obra se perciben
por el sentido de la vista.

- Tienen un destino utilitario porque se
incorporan a un producto artesanal o
producido a escala industrial.

El Decreto-Ley 290/11 de Invenciones y
Dibujos y Modelos Industriales no con-
tiene ningun precepto que diferencie el
arte aplicado del disefio industrial y por
ende, no existe precepto que excluya la

posibilidad de la proteccion acumu-
lada por ambas materias del derecho.
La Ley Tipo de la OMPI para los paises
en desarrollo sobre dibujos y modelos
industriales dispone en su articulo 1.2
que la proteccién por esta via no exclu-
ye los derechos que puedan derivar de
otras disposiciones legales como las de
las leyes del derecho de autor. Sobre
este tema volveré al analizar el requisi-
to de la novedad absoluta.

A partir de la dualidad que caracteriza
a este tipo de obras se han esgrimido
tres posiciones doctrinales respecto a
su proteccién.

1- La teoria separatista del arte.

Los afiliados a esta teoria no asimilan
los disefos industriales a las obras de
artes aplicadas porque se basan en
los conceptos de divisibilidad e inde-
pendencia de la forma o configura-
cién respecto del producto al que esta
incorporada y por eso enfatizan en el
analisis de las caracteristicas del objeto
de proteccion, de manera tal que re-
sulta improcedente la protecciéon por
derecho de autor cuando el objetivo
del disefio sea solo industrial pero no
artistico y, en sentido inverso, solo po-
dria protegerse por derecho de autor
cuando se trate de una obra puramen-
te contemplativa con menos posibili-
dades de incorporarse a un producto
industriale.

Todo depende de la finalidad con la
que el creador realiz6 su obra. Por
ejemplo, una escultura con forma de
animal puede servir también como
articulo utilitario para guardar joyas.

8 Los Estados Unidos de América se afilian a esta
teoria. El Articulo 101 de su Ley de Derecho de
Autor define que el disefio de un articulo utilita-
rio solo serd susceptible de proteccién por dere-
cho de autor en la medida en que dicho disefio
incorpore caracteristicas que puedan identificarse
de forma separada y sean independientes de los
aspectos utilitarios del articulo”. También la Ley
de la Propiedad Industrial de Brasil dispone en su
Articulo 98 que no se considera disefio industrial
cualquier obra de caracter puramente artistico.
Por su parte el Articulo 22, quinto parrafo de la Ley
venezolana de Propiedad Industrial dispone que
los dibujos y modelos industriales no compren-
den las obras artisticas que protegen la Ley de
propiedad Intelectual.

El joyero podria protegerse como obra
escultérica por el derecho de autor. Sin
embargo, la forma de productos como
muebles, vajillas y aparatos electréni-
cos solo podrian protegerse como di-
sefo industrial porque en su examen
no seria posible separar la forma o
configuracion de lo que el objeto y su
funcion representan.

El fundamento de esta teoria se en-
cuentra en la necesidad de impedir
que las soluciones técnicas evadan los
requisitos de las leyes sobre invencio-
nes y no se obtenga proteccién contra
las copias.

OTERO LASTRES, citado por ANTEQUE-
RA PARILLF, afirma que el sistema de
la no acumulacién no valora justa y
equitativamente el esfuerzo creador,
ya que no parece que tenga mucho
sentido negar la proteccion de la Pro-
piedad Intelectual™ a una obra con ni-
vel artistico por el solo hecho de que se
incorpore a obras industriales.

2- La teoria de la unidad del arte (pro-
teccion acumulativa).

En el derecho de Propiedad Intelectual
rige el principio de la unidad de arte,
enarbolado por la doctrina francesa
y, basado en él, algunas legislaciones
admiten que las obras de artes aplica-
das tengan una simultdnea proteccion
porque al Derecho de Autor no le inte-
resa el destino para el que fue creada
la obra, es decir, que resulta intrascen-
dente si la obra cumple una funcién
netamente artistica o si, ademas, pue-
de usarse con fines utilitarios.

Las legislaciones nacionales" que se

9 ANTEQUERA PARILLI, RICARDO, “El arte aplica-
do a la industria’, en Revista de Propiedad Indus-
trial, Volumen V, numero 8-9, enero-diciembre
2006, Universidad de los Andes, Mérida, Vene-
zuela p. 119. En Espana se le denomina Propiedad
Intelectual al Derecho de Autor.

10 En Espafa se le denomina Propiedad Intelec-
tual al Derecho de Autor.

11 Vid. Articulo 2 de la Ley sobre Régimen Gene-
ral de derechos de Autor de Colombia, Articulo
L112-1 del Cédigo Francés de la propiedad In-
telectual, que establecen que la proteccién a las
obras se otorga cualquiera que sea su forma de
expresion o destinacion. Por su parte la Ley ecua-
toriana de Propiedad Intelectual en su Articulo 8,
inciso j) protege a las obras de arte aplicada aun-
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afilian a esta teoria no tienen en cuenta
el objetivo de la obra de arte aplicada
o del disefo, porque solo reconocen
una forma de arte que abarca todas las
creaciones, y defienden la posicién de
que no se puede rechazar protecciéon
porque la finalidad de la creacién haya
estado inicialmente en su aplicacién
a la apariencia de un producto. Habra
proteccion acumulada en tanto se
cumplan los requisitos exigidos por las
legislaciones en ambas materias.

Por su parte PEROT MORELL, citado
también por Antequera, refiere que la
proteccion acumulada se justifica y se
impone porque es la Unica actitud 16-
gica ante la imposibilidad de trazar ob-
jetivamente y en funcién de criterios
validos la frontera entre el arte puro y
el arte aplicado a la industria™.

En consecuencia, algunas legislaciones
de propiedad intelectual han introdu-
cido cldusulas de no prioridad acep-
tando que la proteccion de un disefio
industrial o de una obra de arte aplica-
da, en virtud de la ley aplicable, se en-
tenderd sin perjuicio de la proteccién
del mismo disefio u obra estipulada
en otras leyes aplicables. En esto radica
esencialmente la finalidad practica de
esta teoria en que si el disefo indus-
trial ha perdido la novedad y no puede
ser registrado por la via de la propie-
dad industrial, el creador no quedara
desprotegido ante el uso no autoriza-
do o la copia de su disefio porque se
acogerd a la proteccién que le brinda
el derecho de autor.

También en los casos en que el perio-
do de vigencia del disefo registrado
expira, el creador podra continuar am-
parado legalmente en la legislacion de
derecho de autor contra los actos que
infrinjan su derecho. Recordemos que
en Cuba el plazo de proteccién por el
derecho de autor es de 25 afos para
las obras de arte aplicadas, y el de los
disefios es solo de 10 afos contados a
partir de la fecha de la solicitud o de la
prioridad invocada.

que su valor artistico no pueda ser disociado del
caracter industrial de los objetos a los cuales estén
incorporadas.

12 Ob. Cit. p. 121.

Cuba se afilia a la teoria de la protec-
cién acumulada, pues como ya se
habia apuntado ut supra, no existe
precepto legal que excluya la protec-
ciéon del diseno por ambas materias
de la propiedad intelectual. También
puede existir proteccion acumulativa
considerando que esa apariencia espe-
cial del producto puede ser protegida
como marca tridimensional, de modo
que esa forma, que no es la usual del
producto, puede distinguir en el co-
mercio a los productos a los que se
aplica y los consumidores pueden
identificar el producto y su origen em-
presarial dada esa forma con suficien-
te aptitud distintiva para jugar su rol
como marca, pero en este trabajo mi
objetivo solo es analizar la proteccién
acumulativa que puede considerarse
dada la zona de contacto existente en-
tre el disefio industrial y las obras de
arte aplicadas.

3- Sistemas intermedios (superposi-
cién parcial).

Los seguidores de este sistema valoran
la presencia de caracteres tanto artis-
ticos como industriales en un mismo
disefio y admiten la proteccién acumu-
lativa solo si el disefio, entendido en su
forma y apariencia, tiene un alto nivel
artistico o estético. Por ejemplo, una
ldmpara puede superar sus caracteris-
ticas utilitarias porque esté acompafa-
da de un estilo altamente artistico que
merezca la proteccion concedida por
el derecho de autor.

Para los paises que se afilien a esta teo-
ria les serd dificil aplicar la doble pro-
teccién respecto a aquellos productos
de consumo que no siempre tienen
caracteristicas altamente estéticas. La
decision que entrafe o no la protec-
cién hibrida quedara en un plano es-
trictamente subjetivo porque es dificil
trazar pautas para valorar si un disefio
es lo suficientemente artistico.

REQUISITO DE ORIGINALI-
DAD VERSUS REQUISITO DE
NOVEDAD ABSOLUTA.

Las obras protegidas por el derecho de
autor deben cumplir con el requisito
de originalidad, entendido este como
la impronta que deja el autor en la

obra, de manera que se ponga de ma-
nifiesto su habilidad y creatividad en la
forma de expresion. La obra puede ser
novedosa pero la novedad no se exige
como requisito para otorgar la protec-
cion, porque el derecho de autor per-
mite que la obra se base en hechos o
elementos previamente conocidos,
siempre que se exprese la persona-
lidad y estilo propio del autor que la
hagan individual. Es por ese motivo
que se plantea que la originalidad de
la obra no tiene que ser absoluta, pero
debe tener ese minimo de originalidad
para que pueda ser protegida.

El acto mismo de creacion es el que
marca el inicio de la protecciéon de
la obra por el derecho de autor, sin
necesidad de cumplir formalidades.
Aunque la obra se haya divulgado, in-
cluso cuando el autor no lo haya he-
cho, se puede solicitar su inscripcién
en el correspondiente registro, pero
solo con efectos declarativos y con el
fin de tener una prueba preconstituida
respecto a la titularidad, pues como ya
he apuntado, el derecho existe desde
la creacion.

En Cuba, cualquier obra de las enume-
radas en el articulo 7 de la Ley 14/77 de
Derecho de Autor puede ser inscrita en
el Registro facultativo de obras prote-
gidas, de actos y contratos referidos al
derecho de autor, institucién adscrita
al Centro Nacional de Derecho de Au-
tor. Al hablar especificamente de las
obras de artes aplicadas, el Articulo 6,
numeral 5 de la Resolucién niumero 13
de 20 de febrero de 2003 del Ministro
de Cultura, que pone en vigor el Re-
glamento de este registro, dispone
que pueden ser registradas las obras
de arte aplicado. Sobre este registro
expondré algunas ideas mas adelante.

Por otra parte, para los disefios indus-
triales las leyes exigen el requisito de
la novedad. Doctrinalmente se plan-
tea que nuevo es el diseio que por
ausencia de divulgacion relevante o
por desconocimiento del mercado se
diferencia por su apariencia visible de
modo suficiente del estado del arte
preexistente. Por esa razén se concibe
a la novedad como un criterio relativo
con connotaciones subjetivas.

La doctrina identifica dos tipos de no-
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vedad, la absoluta y la relativa. La no-
vedad absoluta se aprecia al momento
de la solicitud del registro y significa
que cualquier acto mediante el cual se
dé a conocer el disefio al publico trae
como consecuencia la pérdida de la
novedad. Por su parte, para la novedad
relativa lo importante es el momento
de la creacion del disefio, no la puesta
a disposicion del publico. Se considera
nuevo aquello que no es copiado, por
lo que el régimen aplicable se apega a
las disposiciones del Derecho de Autor
y basado en esta la doctrina europea
tiene el criterio de que, si el disefio he-
cho publico no llega a conocimiento
de los circulos especializados, no habra
rupturas de la novedad, pero este cri-
terio varia en dependencia de la defi-
nicién, alcance y determinacién que
cada legislacion nacional tenga acerca
de la novedad.

El fundamento de la novedad del dise-
Ao industrial consiste en la innovacién
estética que aporta el disefio novedo-
so creado por su autor para el merca-
do, siendo su aspecto fundamental, la
aportacion de una nueva forma al pa-
trimonio de formas preexistentes.

El requisito de novedad del disefio in-
dustrial es inherente al concepto mis-
mo de disefo industrial. A pesar de
que en el mundo actual los autoralistas
tienen una tendencia a valorar el requi-
sito de la novedad de los disefios in-
dustriales en una categoria intermedia
entre el Derecho de Autor y el derecho
de Patentes, lo cierto es que en Cuba
se considera que un dibujo o modelo
es nuevo, cuando no haya sido puesto
a disposicion del publico ningun otro
idéntico y la impresion general que
produzca en una persona informada
difiera de la impresién general produ-
cida en dicha persona por cualquier
otro dibujo o modelo, que haya sido
puesto a disposicion del publico antes
de la fecha de prioridad®.

Dentro de los dos sistemas de registro
de los disefos industriales que existen,
a saber, los sistemas de depésito y los
sistemas de examen, Cuba se afilia al
segundo mencionado, pues a tenor

13 Cfr. Articulo 94.1 del Decreto-Ley 290 de 20 de
noviembre de 2011.

de lo establecido en el articulo 93 del
Decreto-Ley 290/11 de las Invencio-
nes y Dibujos y Modelos Industriales
se registran los dibujos y modelos que
posean novedad. Esto significa que el
disefio industrial, cuyo registro se soli-
cita, se somete a un examen de oficio
mediante el cual se determina si cum-
ple con todos los requisitos estableci-
dos en la legislacion para otorgar su
proteccion.

En el curso del examen sustantivo de
la solicitud de registro del disefio in-
dustrial, el examinador valora si se ha
violado o no el requisito de la novedad
absoluta™.

Aunque en el Decreto-Ley 290/11 no se
especifica que la novedad es absoluta,
es este el tipo de novedad que adopté
el legislador cubano. Se afirma que asi
es porque la interpretacion del articulo
94.4 no da lugar a dudas. El legislador
empleé una férmula que alude a una
novedad mundial sin adentrarse en
atenuaciones por razén del tiempo o
del territorio. La utilizaciéon de las ex-
presiones “cualquier lugar’, “cualquier
momento”y por cualquier otro medio
para referirse a la puesta a disposicién
del publico, indica que la novedad es
absoluta.

;Qué puede entenderse por
puesta a disposicion del pu-
blico?

La doctrina en la Unién Europea afir-
ma que por “puesta a disposicion” se
entiende que el disefo esté aptoy pre-
parado para llegar al publico, sin em-
bargo, “hacer publico” se refiere a hacer
que algo sea generalmente conocido,
a que se pueda alcanzar o tener acceso.
La diferencia entre ambas expresiones
radica en que lo publico procede de un
acto previo que comunica algo a la so-
ciedad o a un grupo determinado. Por
su parte la cualidad de algo accesible
alude a una accion previa por un terce-

14 La ley tipo de la OMPI se pronunci6 a favor de
la novedad absoluta en su articulo 4. Basado en la
novedad absoluta se debe tener en cuenta ante-
rioridades que se hayan hecho accesibles al publi-
co en un pais lejano o mucho tiempo antes de la
fecha de solicitud del modelo industrial.

ro, pero en definitivas, esta distincién
es pura disquisicion doctrinal, ya que
al final todos son actos mediante los
cuales el disefio se comunica.

Dentro del concepto de “accesible al
publico”se encuentran los actos de pu-
blicacién, exposicidon, comercializacién
o divulgacion. Estos actos pueden con-
sistir en un anuncio, oferta de venta o
venta de un producto que incorpore
ese disefio o la publicacion de la repre-
sentacion grafica en cualquier medio

Todas estas expresiones deben ser in-
terpretadas como formas de divulga-
cién y todas pretenden indicar que el
disefo pierde novedad a causa de la
puesta a disposicion del publico. Por
eso en la doctrina y jurisprudencia
europea se prefiere la utilizacion del
concepto de divulgacién que es un vo-
cablo preciso y no ambiguo como los
anteriores mencionados.

Este predmbulo nos ha ubicado en el
escenario en el que pretendo detener-
me. A partir de aqui surgen varias inte-
rrogantes que nos llevan al punto mas
importante del debate.

En el supuesto en que el autor de una
obra de arte aplicada se registre pri-
meramente por la via del derecho de
autor y luego acuda a la Oficina Cuba-
na de la Propiedad Industrial para soli-
citar el registro del modelo industrial,
ise consideraria que se ha invalidado
la novedad por haberse presentado
primero en el registro de derechos de
autor?

iSe consideraria que la soli-
citud de registro por el dere-
cho de autor es poner a dis-
posicion del publico?

iSon los registradores, en el
ejercicio de sus funciones,
considerados como“publico’,
solo porque tengan acceso al
contenido y descripcién de
la obra de arte aplicado que
luego se pretende registrar
como diseno industrial?

El anélisis no debe tener como prota-
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gonista al registrador en si. El encar-
gado del registro de obras protegidas,
adscrito al Centro Nacional de Derecho
de Autor, es un funcionario publico,
que en el ejercicio de sus funciones tie-
ne el deber de la confidencialidad, aun
cuando no haya firmado un acuerdo
en este sentido, este deber se deriva
del ejercicio de su cargo.

A priori, no parece que la novedad se
pierda porque el registrador, en el ejer-
cicio de su cargo, tenga que conocer la
descripcion de la obra que tiene que
llevar a un asiento registral. Pudiera
entenderse que el tema de la pérdida
de la novedad se salva por lo estipu-
lado en el articulo 95 del Decreto-Ley
290/11, precepto que considera que
un dibujo o modelo no ha sido pues-
to a disposicién del publico si ha sido
divulgado a un tercero en condiciones
tacitas o expresas de confidencialidad.

Pero el quid del tema no radica en que
el contenido y la descripcién de la obra
de arte aplicada se haya puesto en co-
nocimiento de ese registrador, pues
de ser asi y no darse a conocer a otra
persona, todo pareceria justificado, no
perderia la novedad y no habria mas
que decir.

En realidad, el andlisis transita por la
naturaleza, las funciones y los efectos
de este tipo de registro. El registro fa-
cultativo de obras protegidas por el
derecho de autor es un registro publi-
co y asi se reconoce en el Decreto-Ley
numero 335 de 20 de noviembre de
2015 del Sistema de Registros Publicos
de la Republica de Cubar. Esto signi-
fica que cualquier persona interesada
puede acceder a la informacion que
contienen sus asientos mediante las
certificaciones que el registrador ex-
pide.

Asi se establece en la Resolucién nu-
mero 13 de 20 de febrero de 2003, del
Ministro de Cultura. Esta norma juridi-
ca regula los servicios que brinda este
registroy entre ellos se encuentra el de
realizar busquedas de informacién so-
bre depésitos, previa solicitud expre-
sa de personas naturales y juridicas, y

emitir las certificaciones solicitadas.

Cuando el registrador expide la certi-
ficacion esta poniendo a disposicion
del publico la descripciéon de la obra
de arte aplicada, sin reservas, pues no
tendria sentido emitir una certifica-
cién que no describa el contenido de
la obra. El objetivo de todo solicitante
seria conocer qué tipo de obra ha sido
registrada, en qué consiste y quien es
su autor.

No podemos obviar que el registro que
administra el CENDA tiene efectos de-
clarativos y sus asientos registrales es-
tan sujetos a una presuncion iuris tan-
tum y cualquier persona que advierta
que sus derechos como autor han sido
violados, porque otro se ha inscrito
como si fuera su verdadero titular, pue-
de establecer una reclamacién, ante lo
cual, deberd asegurarse, previamente,
que alguien ha inscrito la obra como si
fuera suya.

Aunque los registros de derechos de
autor son publicos y, en principio, la
certificacion de los asientos registrales
se expide a cualquier persona, llama la
atencién que el legislador del Decreto-
Ley 335/15, al hablar del principio de
publicidad que caracteriza a estos re-
gistros, agregé que la informacién es
publica para las personas naturales y
juridicas que tengan interés legitimo,
no obstante, a los efectos de conside-
rar si la novedad se ha invalidado, re-
sulta intrascendente saber quién es la
persona que esta solicitando la infor-
macion y qué interés tiene en el asun-
to, pues basta que la descripcion de la
obra se haya divulgado por cualquier
via a cualquier persona.

El articulo 17 del Reglamento del Re-
gistro facultativo de obras protegidas
por el derecho de autor, antes men-
cionado, refuerza el caracter publico
de este registro, habida cuenta que le
impone como obligacién al registrador
permitir que las personas, que lo soli-
citen, se informen de las inscripciones,
obras y demas documentos que obren
en el registro, asi como emitir las certi-
ficaciones solicitadas.

15 Cfr. Articulo 3.1, inciso e-) que instituye como
registro publico al de propiedad intelectual.

16 Articulo 10: Las obras y demas documentos
en depdsito pueden ser consultados por las per-

La emisién de una certificacién regis-
tral o la simple consulta de las inscrip-
ciones que obran en el referido registro
no es mas que poner a disposicion del
publico el contenido de la obra, hecho
con el cual se invalida la novedad a
tenor de lo establecido en el Articulo
94.4 del Decreto-Ley 290/11.

Si en el CENDA se registra la obra de
arte aplicada en una fecha anterior a
la fecha de la solicitud o de la fecha de
la prioridad, validamente reivindicada,
para el registro de un disefio industrial,
se considera que ha sido puesto a dis-
posicién del publico y la consecuencia
legal que tiene para el solicitante del
registro como disefio industrial es la
invalidacion de la novedad. Al no cum-
plirse este requisito esencial para otor-
gar proteccion, el cual no es convalida-
ble, no se accede al registro.

Notese que es suficiente el haber ins-
crito la obra de arte en el registro que
administra el CENDA. El andlisis no lle-
ga a considerar si se ha emitido o no
una certificaciéon, pues basta que se
haya hecho accesible al publico para
estimar la pérdida de la novedad. En
ningun caso puede defenderse la tesis
de que, si no ha sido expedida ningu-
na certificacion, se entenderd que la
novedad no ha sido perdida. La letra
del articulo 94, antes citado, es sufi-
cientemente clara y absoluta cuando
expresa que tiene que haberse hecho
accesible al publico. Recordemos que

sonas que lo soliciten, excepto cuando se trate
de programas de computacion, bases de datos y
otros cuya explotacion pueda verse afectada por
el acceso publico indiscriminado, salvo estipula-
cién expresa del titular.

Articulo 12: La solicitud de registro, una vez com-
pletada por escrito, debe ser presentada ante el
funcionario publico encargado del Registro y estar
acompanada por los siguientes documentos:

3. para las obras artisticas Unicas, como una pintu-
ra, un dibujo, una obra de arquitectura, una escul-
tura u otras similares: una descripcion por escrito
de éstas, acompanadas de una fotografia, la que
traténdose de obras de arquitectura y escultura,

debe ser de frente y laterales;

17 Del Decreto-Ley 290/11: Articulo 105 se denie-
ga el registro a todo dibujo o modelo que:
a) no cumpla con el requisito de novedad, en vir-

tud de los establecido en los articulos 93 y 94.
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hacer accesible al publico significa que
la obra o el disefio esté apto y prepara-
do para llegar al publico, y que se pueda
alcanzar o tener acceso, todo lo cual es
posible desde el momento en que que-
da asentado en el correspondiente folio
registral del registro de los derechos de
autor.

A pesar de que en el Articulo 95, inciso
a) del propio Decreto-Ley se estable-
ce una excepcion porque no se valora
como puesta a disposicion del publico
la divulgacién que se haya hecho a un
tercero en condiciones de confidenciali-
dad, légico resulta que este precepto no
le es aplicable a la actuacion del regis-
trador de los derechos de autor, como
un posible supuesto de excepcién de la
divulgacion, porque como ha quedado
dicho, el registrador no esté para guar-
dar un secreto, el registro no es priva-
do ni confidencial, sino que tiene una
funcion publica para brindar servicios
a terceros.

Hay otros autores que consideran que
no se invalida la novedad teniendo en
cuenta que el objeto de la proteccién
que se presenta es diferente ante cada
oficina. Estas son las voces exponentes
de la novedad relativa. Un ejemplo de
ello lo encontramos en la Ley venezo-
lana de Propiedad Industrial que en su
articulo 25 establece que el uso anterior
del dibujo o modelo por el solicitante
no es obstaculo para el registro de los
mismos. La novedad que regula esta
ley en su articulo 22 se circunscribe a la
existencia de caracteres de originalidad
que les confiera una fisionomia propia.

Los autores estudiosos del tema han
derrochado tinta respecto al debate
de si la obra de arte aplicada debe ser
protegida por ambas vertientes de la
Propiedad Intelectual o si solo debe
protegerse por una sola, atendiendo
a si la obra se apega mas a lo artistico
que a lo industrial. Pero no parece que
el debate haya discurrido por el anélisis
de la pérdida de la novedad en el caso
en que la obra de arte aplicada, que en
si misma constituye a la vez un disefio
industrial, se haya inscrito previamente
por el registro de los derechos de autor.

En el curso del examen sustantivo se
realizan las busquedas previas del es-
tado del arte para conocer si el disefio

industrial cumple con el requisito de la
novedad. En este quehacer se agotan
cudntas vias sean necesarias y se reali-
zan cuantas busquedas de informacién
sean pertinentes para llegar a la convic-
cién de que el disefio es novedoso y se
puede otorgar el derecho.

Aunque los articulos del 100 al 106 del
Decreto-Ley 290/11, que regulan el de-
sarrollo del examen y concesién del re-
gistro, no indiquen que es menester ob-
tener, de oficio, informacién del CENDA
sobre el registro de la obra de arte apli-
cada, que a la vez constituye un disefio,
nada obsta para que se pueda actuar de
esta manera, sin que con ello se infrinja
la Ley por exceso en las facultades que
la misma otorga a la autoridad de exa-
men.

Lo cierto es que, junto al resto de las ac-
ciones que se realizan en el marco del
examen sustantivo, resulta aconsejable
contar con esta certificacion emitida
por el CENDA, en aquellos casos en que
el disefio industrial tenga puntos de
contacto con una obra que pueda con-
siderarse como parte de las denomina-
das artes aplicadas. Es necesario valorar
la importancia de este documento te-
niendo en cuenta que el registro de los
derechos de autor no es constitutivo de
derechos sino declarativo, y no se publi-
ca un boletin, como ocurre en el ambi-
to de la propiedad industrial, en el que
se dé a conocer las obras inscritas y los
actos juridicos que tienen a esas obras
por objeto. De esta manera se evita la
concesion de un derecho de propiedad
industrial sobre un disefio que ha per-
dido la novedad por haberse divulgado
a raiz de su inscripcion en el CENDA, y
por consiguiente, ser un registro nulo
ab initio.

No se puede soslayar la utilizaciéon de
ese registro publico como una herra-
mienta legal que afianza el examen de
fondo y otorga una cuota de certeza
juridica, en primer lugar, para el propio
examinador, y luego para los terceros,
respecto a lo que estd inscrito en el re-
gistro del CENDA. Es cierto que nunca
serd una certeza al ciento por ciento,
porque las obras de artes aplicadas se
rigen por el principio de la universali-
dad, de modo que gozan de proteccién
mundial desde su creacién, por esa ra-
z6n pueden haberse dado a conocer al

publico en otros territorios, aunque no
estén inscritas en el CENDA, y haber
perdido la novedad porque la novedad
es mundial, o, aun estando inscritas en
el CENDA, esa inscripcion admite prue-
ba en contrario, porque si el inscrito
no es el verdadero autor de la obra de
arte aplicada, el disefio industrial que
la acompafa no pierde la novedad, en
virtud de lo establecido en el articulo
95, inciso b) del Decreto Ley 290/11,
que ampara al solicitante del disefo
industrial por los actos ilicitos cometi-
dos en su contra, casos en los que se
considera que la obra no ha sido pues-
ta a disposicién del publico.

Resalto que es una herramienta legal
porque la existencia del Decreto-Ley
335/15 del Sistema de Registros Pu-
blicos propicia la comunicacion entre
los registros basado en el principio
de interoperabilidad®. Este principio
posibilita, ademas, que la autoridad
de examen en materia de disefos in-
dustriales pueda realizar consultas al
CENDA para conocer si el disefio afecta
un derecho de autor. Aqui se afade al
tema de la busqueda del arte previo,
el tema de la infraccién de los dere-
chos. Recordemos que el registro de
un disefio industrial no procede cuan-
do constituya una obra protegida por
el derecho de autor en favor de otra
persona®.  Puede decirse entonces
que el Decreto-Ley sobre los registros
publicos propicia una relacion de tra-
bajo entre ambas instituciones, CENDA
y OCPI, que abre el diapasén de ac-
tuacién que puede tener y explotar la
autoridad de examen sustantivo en el
andlisis del cumplimiento de los requi-
sitos del disefo industrial para conferir
su registro.

Sino existiera obra de arte aplicadains-
crita en el registro del CENDA a nombre
del solicitante del disefio industrial, se
emitiria una certificaciéon negativa de
inscripcion que serviria de documento
probatorio para valorar que, al menos

18 El Articulo 5.1 del Decreto-Ley 335/15 regula
los principios por los que se organizan y rigen los
registros publicos. En el inciso f) se define al prin-
cipio de interoperabilidad como aquel mediante
el cual los registros se comunican entre si, segin
el contenido de la informacién inscrita.

19 Cfr. Articulo 92, inciso e) del Decreto-Ley
290/11.
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por esa via, no se ha incumplido con el
requisito de la novedad, aunque con
ello por supuesto que no se agotaria
todo el quehacer para comprobar que
la novedad no se ha perdido.

Pudiera pensarse, como otra solucion,
en la modificacién de los formularios
de solicitud de registro de modelos
industriales para exigir al solicitante
que declare, mediante un escaque
habilitado para ello, si ha solicitado
previamente el registro por la via del
derecho de autor o si ya se encuentra
registrado.

Aunque el articulo 96 del Decreto-Ley
290/11 no le exige al solicitante que
presente una certificacion emitida por
el funcionario publico, encargado del
registro de los derechos de autor ads-
crito al CENDA, para conocer si el dise-
Ao solicitado fue previamente inscrito
0 no como obra de arte aplicada, o que
declare en el formulario si esa inscrip-
cién se realizé o no, no considero que
exista impedimento legal en ello. Esta
no es una cuestion que deban regular
las legislaciones nacionales en materia
de propiedad industrial. Pienso que las
oficinas nacionales tienen entera liber-
tad para decidir el contenido de los for-
mularios de solicitud. La propia obliga-
cién de velar por el cumplimiento del
requisito de la novedad justificaria que
en el formulario se exigiera tal declara-
cién por parte del solicitante.

En la revision de la legislacion compa-
rada se ha detectado que el Articulo
44 de la Ley de Propiedad Industrial de
Chile nimero 19 039 de 9 de marzo de
2006, establece las llamadas declara-
ciones de novedad que hace el solici-
tante bajo su responsabilidad y aclara
que la concesién de un derecho por
el Estado no significa que garantice la
exactitud de las manifestaciones del
peticionario. Por su parte el articulo 13
del Reglamento de esta Ley mencio-
na cuadles son los aspectos que debe
contener el formulario-solicitud de los
disefios industriales y en su inciso e)
menciona a la declaracién de novedad,
propiedad y utilidad del disefio indus-
trial.

Esta pareciera ser una alternativa,
igualmente atinada, para evaluar el
cumplimiento del requisito de la no-

vedad absoluta que exige el citado
Decreto-Ley. No se trata de realizar una
pregunta al solicitante sino que este
haga una declaracién asegurando que
no afecta derechos de terceros.

Si asi fuera pudieran darse entonces
otros supuestos que vale la pena con-
siderar.

1- El solicitante declara que ha solici-
tado o que ya ha registrado su disefio
como obra de arte aplicada por la via
del derecho de autor.

Ante este supuesto seria una solicitud
condenada, ab initio, a la denegacién
del registro por la pérdida de la nove-
dad al haber puesto en conocimiento
del publico la obra de arte aplicada.
Pero en la ley no existe posibilidad
para realizar un rechazo de plano. Ha-
bria que continuar el curso del proce-
dimiento de registro tal cual estd re-
gulado, a sabiendas de que no va a ser
concedido.

{Resulta légico que asi sea?

No lo es. Pero si se admitiera que en el
formulario constase esta declaracion
del solicitante y fuera afirmativa, tam-
poco puede plantearse que el rechazo
de plano sea un articulo pendiente de
inclusion en la legislacion de la mate-
ria, habria que establecer previamente
que el solicitante estd obligado a ello
y regular los efectos juridicos que po-
drian tener sus declaraciones.

Segundo supuesto:

2- El solicitante declara que no ha so-
licitado o registrado previamente por
la via del derecho de autor su disefio
como obra de arte aplicada, cuando
en realidad lo ha hecho. Estamos ante
una declaracion falsa que daria lugar a
la nulidad.

{Como se llegaria a conocer
dicha falsedad?

Se tendria que comprobar el dicho del
solicitante confrontando con el regis-
tro del CENDA si existe o no inscripcién
como autor de una obra de arte apli-
cada de quien luego resulta solicitan-
te de un registro de disefio industrial,

solo en aquellos casos en que el disefio
puede considerarse como arte aplica-
do. Esta accion conduce a acortar la in-
seguridad, pero solo se tiene la certeza
de lo que esta inscrito en el CENDA. Es
una de las tantas acciones encamina-
das para comprobar si se ha violado
el requisito de la novedad y si la decla-
racién del solicitante es falsa, no obs-
tante, ante la posible existencia de una
infraccién de derechos existe la via de
la oposicion prevista en el articulo 102
del Decreto-Ley 290/11. En el supuesto
de una causal de nulidad existe la ac-
cién conducente a este fin, que debe
verse como una herramienta para en-
mendar la violacion de los requisitos
legales exigidos para la concesion del
registro, la nulidad no debe entender-
se como un castigo. Pero el tema de la
nulidad seria materia prima suficiente
para otro trabajo de investigacion.

CONCLUSIONES

El texto constitucional cubano refren-
da que el Estado protege el trabajo
creador del pueblo y la propiedad,
asimismo, asegura el avance cientifico,
técnico y cultural del pais. Ademas, la
existencia de una legislacién especifica
sobre disefios industriales, en unién a
los Acuerdos y Tratados Internaciona-
les de los que nuestro pais es parte,
nos permite afirmar que en Cuba exis-
ten las herramientas legales necesarias
que garantizan una proteccion eficaz
a los derechos de los autores y disefa-
dores.

Existe una estrecha relaciéon entre las
obras de artes aplicadas y los disefios
industriales basada en su expresion
artistica. Las obras de artes aplicadas
son objeto de proteccion automatica
por el derecho de autor desde el mo-
mento de su creacién y su aptitud de
expresarse en articulos utilitarios ha
posibilitado su proteccion como dise-
Ao industrial por la especial ornamen-
taciéon y apariencia que le imprimen
al producto artesanal o reproducido
a escala industrial, lo que ocasiona la
atraccion para el publico consumidor y
le anade al disefio un valor comercial
apreciable.

La legislacion cubana no prohibe la
proteccién acumulada de estas crea-
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Las marcas han devenido en un impor-

tante recurso de las organizaciones en
el mercado internacional. Su importan-
cia estriba en el valor identificativo que
tienen estas en determinados produc-
tos. Muchas empresas, ajustadas a la
realidad, consideran una inversién el
costo derivado del registro y manten-
cion de las marcas, pues los resultados
devienen en ganancia para ellas. En
medio de este panorama, las marcas
de garantia han sobresalido por su im-
portancia y calidad en el mundo, prin-
cipalmente por su caracter certificador
de las cualidades, especialmente de la
calidad, de los productos y servicios,
en el escenario tan complejo que es el
mercado.

En Cuba, no obstante, estas marcas
no son reguladas por la ley y a pesar
de que doctrinalmente se reconoce su
operatividad practica, no son debida-
mente empleadas en el mercado cu-
bano, ni son estudiadas teéricamente
en la doctrina. Muchas organizaciones
tienen que emplear determinados re-
cursos para certificar la calidad de sus
productos y servicios. Sin embargo, los
nacionales cubanos estan restringidos
legislativamente a usar este tipo de
marcas, pues la norma no regula esta
figura trayendo consigo sus respectivas
consecuencias.

1. Una reflexién sobre el sur-
gimiento sobre las marcas de
garantia.

No es posible determinar el momento
en que surgieron las marcas de garan-
tias. Este fendmeno es similar a lo que
ha sucedido con el resto de las figuras
marcarias en sentido general. No obs-
tante, al referenciar el nacimiento de
esta marca se puede concluir que esta
ligado al propio desarrollo de las distin-
tas civilizaciones, pudiéndose determi-
nar como figura afin que antecedi6 a

dichos signos marcarios, a las marcas
corporativas que se originaron desde la
civilizacién romana con el surgimiento
de las corporaciones, alcanzando gran
auge a partir del siglo XVI con el creci-
miento del comercio. (MENDEZ, 2006:
8)

Con el paso del tiempo y la dindmica
del propio desarrollo social aparecen
nuevas circunstancias politicas y so-
ciales que unidas al avance tecnolégi-
co hicieron inoperante aquella forma
de Asociacion, que por el rigor de sus
normas llegd a frenar la competencia
entre sus miembros, cuestion que tuvo
una repercusion negativa al provocar
el estancamiento en la busqueda de
nuevas formas de hacer, lo que dio lu-
gar a que apareciera la figura de la mar-
ca colectiva, que a diferencia de la de
corporacién que era usada en aquella
época, buscaba distinguir productos de
un grupo de artesanos o comerciantes,
pero no de todos los de un mismo ofi-
cio dentro de la ciudad, muy a tono ésta
con la diversidad de oferta en el merca-
do. (CEREZO DE FRUTOS, 2015: 16.20)

Aunque la marca de garantia, aun no
como se conoce hoy, fue tomando es-
pacio y arraigo en productores manu-
factureros, comerciantes e industriales
que segun su categoria se unian para
protegerse no sélo en el dmbito eco-
némico sino también en el politico. En
1911 la marca colectiva adquiere re-
conocimiento internacional al quedar
regulada en la revisién de Washington
del Convenio de Paris, en su articulo 7
bis. Las marcas de garantia no corrieron
la misma suerte al no quedar reguladas.

2. Concepto de la Marca de
Garantia.

Es importante destacar que algunos
paises denominan las marcas de garan-
tia también como marcas de certifica-

cién, evidentemente ambas marcas son
iguales conceptualmente y se podra
entender como iguales en las citas que
aparecen a continuacion. Se analizan
un grupo de conceptos que la doctrina
maneja hoy:

- CEREZO DE FRUTOS, R (2015: 16) en
el estudio Los signos distintivos de ca-
lidad: el Lechazo de Castilla y Ledn, las
define como “[...] Las marcas de garan-
tia son una modalidad de marcas que se
caracteriza por su funcién certificadora
de la presencia en los productos que la
llevan o en los servicios a que acompa-
fan de ciertas caracteristicas comunes
(origen, composicién, elaboracion...
etc.), asi como de un cierto nivel de ca-
lidad

- FERNANDEZ (2004: 554) “[...] en la
marca de garantia se desvanece, en
efecto, la funcién indicadora del origen
empresarial, y al mismo tiempo, pasa a
ocupar un primer plano la funcién indi-
cadora de los productos o servicios”.

En Espafa (Ley 17/2001 de Marcas): “Se
entiende por marca de garantia todo
signo susceptible de representacion
gréfica, de los expresados en el articu-
lo 4.2, utilizado por una pluralidad de
empresas bajo el control y autorizacién
de su titular, que certifica que los pro-
ductos o servicios a los que se aplica
cumplen unos requisitos comunes, en
especial, en lo que concierne a su cali-
dad, componentes, origen geografico,
condiciones técnicas o modo de elabo-
racion del producto o de prestacion del
servicio! (2001:44)

En Costa Rica(Ley N° 7978/2000 de Mar-
cas y Otros Signos Distintivos) es todo
“Signo o combinacion de signos que
se aplica a productos o servicios cuyas
caracteristicas o calidad han sido con-
troladas y certificadas por el titular de la
marca.’ (2000:1)



En Estados Unidos (Ley de Marcas de
1946, enmendada) “el término “marca
de certificacién” significa cualquier pa-
labra, nombre, simbolo o dispositivo, o
cualquier combinacién de los mismos,

-utilizado por una persona distinta de
su duefio, o

-que su propietario tiene una intencién
de buena fe de permitir que una perso-
na que no sea el propietario use en el
comercio y presente una solicitud para
inscribirse en el registro principal esta-
blecido por este capitulo, certificar el
origen regional o de otro tipo, el mate-
rial, el modo de fabricacion, la calidad,
la exactitud u otras caracteristicas de
los bienes o servicios de esa persona,
o que el trabajo o trabajo de los bie-
nes o servicios haya sido realizado por
miembros de un sindicato u otra orga-
nizaciéon!” (1946: 42)

Luego del andlisis de estos conceptos

se puede concluir que una marca de
garantia es el signo de la calidad de un
producto o servicio que motiva al con-
sumidor a adquirirlos y preferirlos por
encima de los otros productos o ser-
vicios del mercado que no llevan esa
marca de calidad.

3. Comparacién de las mar-
cas de garantias con las co-
lectivas.

Una valoracion doctrinal de las marcas
de garantia conducira a una indiscuti-
ble comparacion con las marcas colec-
tivas, que estd ligado a un problema
de génesis entre ambos conceptos.
Las marcas colectivas y de certificacion
son especies de un mismo género, de-
nominado por la doctrina anglosajona
Association Mark. Se definen también
“marcas de categoria’, por oposicién
de marcas de empresa. Incluso, se afir-
ma que las marcas de garantia quedan
englobadas dentro de la categoria de
marcas colectivas, tomadas estas en
sentido amplio.

4. Funciones de las marcas de
garantias.

Sobre las funciones que tendra en el
tréfico mercantil internacional la mar-
ca de garantia se ha escrito muy poco.
Es significativo sefalar, antes de este

analisis, que esta division es meramen-
te metodoldgica, pues es dificil separar
estos aspectos del concepto valorado
en epigrafes anteriores.La funcion que
juridicamente se reconoce a esta cate-
goria de marca es la de certificacién,
realizada por el titular de la marca
como el criterio y competencia de un
tercero independiente, que atesta, ase-
gura e informa al consumidor y al mer-
cado en general sobre las propiedades
presentes o no en aquellos productos
o servicios producidos o prestados por
quienes estén autorizados por el titular
para usar bajo su control la marca de
certificacion.

5. Diferencias entre titulares
y usuarios de las marcas de
garantia.

La disquisicion tedrica entre los con-
ceptos de titulares y usuarios es funda-
mental a la hora de definir las marcas
de garantia. Hoy se vincula al titular de
estas marcas con una persona natural
o juridica, de derecho privado o publi-
co que no puede usar la marca por si
— mismo. El titular debe contar con las
cualidades idéneas para poder certifi-
car la calidad, garantizandola a los con-
sumidores.

El usuario serd entonces, el sujeto
mercantil que, bajo la autorizacién del
titular y su control sistemético, la usa-
ra para certificar que sus productos y
servicios cumplen una serie de requisi-
tos, en especial en cuanto a su calidad,
composicién, origen y elaboracién.
Entre el titular y los usuarios, en la ma-
yoria de los paises que la tienes regula-
da, se entabla una relacién similar a las
licencias de uso.

Hay dos cuestiones muy concretas y
claras en la doctrina, una es que el titu-
lar de una marca de este tipo nunca la
puede emplear. La otra esta vinculada
a que los usuarios emplean la figura
siempre con autorizacion del titular.

6. Solicitud del registro de
uso de las marcas de garan-
tia.

La solicitud de un registro de la marca
de garantia es uno de los temas mas
importantes. La doctrina internacio-

nal y las legislaciones encuentran gran
coincidencia en que las solicitudes de
marcas de garantia y su mas impor-
tante requisito, deberd ser que estén
acompanadas de un reglamento de
uso. Sin embargo, hay gran coinciden-
cia en torno a la forma y presentacion
del mismo. De manera general, se alu-
de que especifique las condiciones
de uso de la marca, las caracteristicas
que deberan cumplir los productos y
servicios certificados, los controles y
vigilancia que se realizardn sobre los
mismos y las sanciones y responsabili-
dades por un uso indebido.

7. Mecanismos de control de
las marcas de garantia.

Se reconoce que el titular de la marca
estd en el deber de controlar el cumpli-
miento por parte de los usuarios de lo
que se establece en el reglamento de
uso de la marca, garantizando asi que
se cumpla la funciéon de senalar una
determinada calidad a los productos
y servicios marcados. A su vez, se en-
tiende que el Gobierno de cada pais,
a través de las entidades que estos
designen, debe controlar a titulares
y usuarios de manera que se cumpla
lo que se refirid anteriormente. Los
mecanismos, el tiempo y los procedi-
mientos para ejercer el control quedan
a merced de la decisién de cada titular
a regular en el Reglamento de uso de
la marca.

8. Nulidad y caducidad de las
marcas de garantia.

La nulidad y caducidad de estas mar-

cas es un aspecto muy interesante,
pues, aunque en sentido general la
nulidad tiene las mismas causales que
para el resto de las figuras marcarias,
no es asi para la caducidad, pues se
valoran determinados elementos que
particulariza la doctrina.

Algunas de las causas que se valoraran
para la caducidad son:

- Que el titular ha negado arbitraria-
mente el uso de la marca a una perso-
na capacitada para ello;

- Que el titular no ha adoptado las me-
didas apropiadas para impedir que la
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marca sea utilizada de una manera in-
compatible con el reglamento de uso;

- Que, a consecuencia del uso permiti-
do por el titular, la marca se ha hecho
susceptible de inducir al publico a
error;

- Que se ha inscrito una modificacion
del reglamento de uso contravinien-
do las disposiciones y formalidades
legales, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva modificacion del
reglamento de uso, se ajustara a los
requisitos fijados por dichas disposi-
ciones.

- Que el titular ha utilizado la marca
para los productos o servicios que él
mismo o una persona que esté econé-
micamente vinculada con él fabrique o
suministre.

9. Reglamento de uso de la
marca de garantia.

El uso de una marca estarad regulado
por un Reglamento que se define por
el titular de la misma. El mismo debe
contener los controles y exigencias ne-
cesarias y que designa exclusivamente
a los productos con determinadas ca-
racteristicas que lo diferencian y cuyo
ambito geografico se puede estable-
cerEste es considerado por algunos
tedricos el requisito de uso mas impor-
tante, técnicamente hablando. Bajo
estas consideraciones, es usual que el
Reglamento de Uso de una marca de
garantia deba contener los siguientes
elementos:

- Las medidas de control que se obliga
aimplantar el titular de la marca de ga-
rantia y las sanciones aplicables.

- La calidad, los componentes, el ori-
gen o cualquier otra caracteristica de
los correspondientes productos o ser-
vicios.

- Las caracteristicas garantizadas por la
presencia de la marca y la manera en
la que se ejercerd el control de calidad
antes y después de autorizarse el uso
de la marca.

- Se deben indicar los productos o ser-
vicios que podran ser objeto de certifi-
cacién por su titular.

- Se deben definir las caracteristicas ga-
rantizadas por la presencia de la marca
y describir la manera en que se ejercerd
el control de tales caracteristicas antes
y después de autorizarse el uso de la
marca.

Es importante significar que los re-
glamentos deben prestablecer que
el uso de una marca de garantia por
las personas cuyo producto o servicio
cumpla las condiciones establecidas
en el reglamento de uso de la marca,
debera ser autorizado por el titular de
la misma.

10. Analisis del uso historico
de las marcas de garantia en
Cuba.

La historia de las marcas en Cuba es
muy interesante por su antigiiedad' y
consecucioén. Sin embargo, no hay an-
tecedentes legislativos en materia de
marcas de garantia, si hay anteceden-
tes relativos a las marcas colectivas,
(figura regulada pero no existe hoy,
ninguna marca registrada por naciona-
les en la OCPI) que se han de tener en
cuenta a la hora de establecer una pro-
puesta para incluir esta figura marcaria
en la legislacion.

11. Valoracién del uso de los
sellos de garantias en Cuba.

Las marcas de garantia no han sido
reguladas legislativamente y tampoco
sus conceptos se han establecido en
la doctrina cubana, a pesar de la im-
portancia y utilidad de esta marca.Sin
embargo, la practica ha impuesto que
si existen signos de este tipo y que los
empresarios cubanos se han servido-
histéricamente de ellos como los sellos
de garantia, una variante que ha susti-
tuido en gran medida las funciones de
estas marcas.

1 Es muy importante resaltar que en la Oficina de
Propiedad Industrial de Cuba existen documentos
relativos a la marca més antigua registrada en el
pais: el expediente nimero 227 de fecha 12 de
enero de 1900. Sin embargo, en el Archivo Nacio-
nal de la Republica de Cuba existe documentacion
de los procesos de inscripcion desde 1775 que es-
tablecieron las normas para los documentos de la
agricultura tabacalera, uno de los renglones de
mayor productividad en el pais.

En el caso de Cuba, tienen la funcion

esencialmente de identificar y ase-
gurar la autenticidad del origen del
producto.Uno de los sectores donde
mas han sido empleados los sellos de
garantia es el tabaco, muy seguido
por el ron. Todos los productos de ex-
celente calidad sufren de imitaciones
fraudulentas, y los tabacos de Cuba no
han podido escapar a estas practicas.
Establecido por una Ley de 16 de julio
de 1912, el “Sello de garantia nacional
de procedencia” se utiliza a modo de
precinto en todas las cajas de puros
habanos.

En la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI) obran registradas a
nombre de la Republica de Cuba, cin-
co marcas de productos para el tabaco
y el ron, que constituyen los Sellos de
Garantia de la procedencia de estos
importantes renglones exportables.
Estas marcas estan destinadas para ser
empleadas en el comercio para certifi-
car el origen y calidad tanto del tabaco
como del ron. Su administracion esta
en manos de la Cdmara de Comercio.
Existen otras entidades, como la Ofi-
cina Nacional de Normalizacién (en lo
adelante ONN), que emplean signos
que certifican la calidad de los produc-
tos y de los servicios siguiendo deter-
minados parametros establecidos en
las Normas y los mismos no cuentan
con un registro de marcas de produc-
tos en la OCPI. Igualmente, sin una
proteccién como marca de productos,
estan los signos asociados al reconoci-
miento ambiental cubano, que identi-
fican al que los usa como poseedor y
cumplidor de los pardmetros que en
esta esfera se estipulan nacionalmente.
Todos estos ejemplos estan protegidos
como signos de punzén de control o
garantia en la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) por
la via del Articulo 6ter del Convenio de
Paris para certificar origen geografico,
calidad y/o requisitos ambientales, se-
gun su objeto. Esta proteccién abarca
que no pueden ser protegidos como
marcas en los paises miembros del
Convenio que no hayan presentados
objecién. Por tanto, en buena lid todos
ellos son marcas de garantia que no
estan protegidas como tal en el plano
nacional por no existir la figura.

Aunque el autor considera que como



estrategia el registro de estos signos en
las variantes si reconocidas en la legis-
lacién marcaria cubana es correcto, es
digno de destacar que esto traerd con
el decursar del tiempo algunos pro-
blemas con la gestidn de estos signos,
ya que no tienen los mismos fines que
persigue una marca individual para
productos y servicios y la titularidad y
otras caracteristicas son peculiares de
la figura. Todo lo anterior son razones
que aseveran la necesidad de estable-
cer legalmente una modalidad de mar-
cas para las de garantia o certificacion.

PROPUESTA DE ELEMENTOS
TEORICOS PARA LA INCLU-
SION DE LAS MARCAS DE GA-
RANTIAS EN LA LEGISLACION
CUBANA.

Esta propuesta parte de la importan-
cia de estas marcas en el contexto in-
ternacional y se fundamenta en la ne-
cesidad evidente de establecer estas
marcas en Cuba. Lo que esta dado por
unas condiciones econdmicas, siem-
pre cambiantes, donde los productos
y servicios cubanos van adquiriendo
cada dia mas reputacién en el merca-
do internacional y donde es cada vez
mds importante certificar su calidad y
su origen. Ademas, el establecimiento
de esta figura condicionaria mayores
posibilidades al Estado cubano de se-
guir insertandose en el mercado inter-
nacional.

Esta propuesta tiene en cuenta la ac-

tualizacién de los Lineamientos de la
Politica Econémica y Social del Partido
y la Revolucién para el periodo 2016-
2021, que se aprobaron en el 7mo.
Congreso del Partido y en la Asamblea
Nacional del Poder Popular (ANPP),
especificamente ellLineamiento No.
72 "Trabajar para garantizar, por las
empresas y entidades vinculadas a la
exportacion, que todos los bienes y
servicios destinados a los mercados in-
ternacionales respondan a los mas al-
tos estandares de calidad.” (PCC, 2016:
18) y elLineamiento No. 110. “Forta-
lecer... la politica de proteccion de la
propiedad industrial en Cuba y en los
principales mercados externos.” (PCC,
2016: 25).

Concepto de marca de ga-
rantia en Cuba.

Se propone el siguiente concepto de
las marcas de garantia en Cuba: es un
signo distintivo, al cual se le aplican
los principios generales de las marcas.
Esto en esencia quiere decir que son
ante todo un signo o combinacién
de estos, con un alto significado en el
mercado por su funcién distintiva de
los productoso servicios. Se emplea
esencialmente para certificar determi-
nados parametros en productos y ser-
vicios que tienen en comun requisitos
de calidad, componentes, origen geo-
gréfico, condiciones técnicas, modo de
elaboracion del producto, etcétera.

Funciones de las marcas de
garantias en Cuba.

Las funciones que tendrala marca de
garantia en Cuba son:

- Certificar o garantizar que los pro-
ductos o servicios que distinguen se
encuentran dentro de los patrones o
estandares preestablecidos por su titu-
lar y que ademas hay un sometimiento
a un control previo y continuado por
éste. El objetivo es que el mercado
identifique el producto y lo asocie con
una calidad objetiva.

- Se desvanece, en efecto, la funcién
indicadora del origen empresarial, y
al mismo tiempo, pasa a ocupar un
primer plano la funcién indicadora de
los productos o servicios. Esta funcién
es la de indicar que en tales produc-
tos o servicios concurra determinada
caracteristica comun y un cierto nivel
de calidad, con la garantia de que han
sido sometidos a un control, previo y
continuado, por el titular de la marca
directamente y de manera mediata por
la administracion.

- Como funcién secundaria una fun-
cion condensadora del “goodwill” y la
denominada funcién publicitaria en fa-
vor de los fabricantes o distribuidores
autorizados a utilizarla.

Titulares y usuarios de las
marcas de garantia en Cuba.

Las caracteristicas de los titulares y

usuarios son:

- El titular de las marcas puede ser una
persona juridica o natural y debe con-
tar con las cualidades idoneas para po-
der certificar la calidad, garantizandola
a los consumidores

- El titular no puede usar la marca por
si mismo. Esta puede ser utilizada uni-
camente por las personas naturales o
juridicas (usuarios), a las que el titular
hubiese otorgado la pertinente autori-
zacion.

- Entre el titular y los usuarios, se enta-
bla una relacién similar a

las licencias de uso. Dicha licencia de
uso podra operar en la medida que los
usuarios cumplan el reglamento de
uso que el propio titular de la marca
impone, ademas de tener que cumplir
con las condiciones que deben tener
los productos y servicios que ostenta
la marca y fuesen introducidos en el
mercado.

Solicitud del registro de uso
de las marcas de garantia en
Cuba.

La solicitud del registro de la marca de
garantia en Cuba tendrd las caracteris-
ticas siguientes:

- Las solicitudes de marcas de garantia
deberédn ser acompanadas de un regla-
mento de uso que elabora el titular.

- Para que se otorgue una marca de
garantia es necesario que se considere
que la entidad o persona natural que
solicita el registro de la marca es com-
petente para certificar los productos
y/o servicios a los que se aplica. Esto
se hard a través de la ONN, érgano del
gobierno cubano encargado de la cali-
dad, que examinara al solicitante y lue-
go emitird un documento que lo avale.
El documento se tendra como impres-
cindible a la hora de solicitar el registro.

- La solicitud de marca de garantia
sera denegada cuando pueda inducir
al publico a error sobre el caracter o la
significacion de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresion de ser
algo distinto de una marca de garantia.
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- No podran ser registradas como mar-
cas de garantia las denominaciones de
origen reguladas por la ley.

- El registro tendrd una duracién de
diez anos renovables por tiempo inde-
finido, siempre que el titular muestre el
documento emitido por la ONN con la
actualizacion correspondiente.

- En caso de disolucion o desaparicion
del titular, la marca podra ser trans-
ferida a una entidad gubernamental
idénea, previa autorizacién de la ONN
y notificacion a la Oficina Cubana de
la Propiedad Industrial (en lo adelante
OCPI).

- Una marca de garantia cuyo registro
venciera sin ser renovado, fuese cance-
lado a pedido de su titular o anulado,
no podra ser usada ni registrada como
signo distintivo por una persona distin-
ta al titular durante un plazo de cinco
anos contados desde el vencimiento,
cancelacion, anulacién, segun el caso.
- El registro podré ser cancelado en
cualquier momento a pedido de su ti-
tular. Es inalienable.

Mecanismos de control de las
marcas de garantia en Cuba.

Al titular de la marca se le impone la
carga de controlar el cumplimiento por
los usuarios de lo que se establece en el
reglamento de uso de la marca, garan-
tizando asi que se cumpla la funcién
de sefalar una determinada calidad a
los productos y servicios marcados.Se
ejercerd el control antes y después de
autorizarse el uso de la marca. A su vez,
las instituciones gubernamentales cu-
banas, a través de la ONN,controlaran
que el titular de la marca sea compe-
tente para ejercer el control de suusoy
que los productos cumplan las normas
que garantiza la marca.

El reglamento de uso fijard las medidas
de control que se obliga a implantar
el titular de la marca de garantia y las
sanciones aplicables. El incumplimien-
to del reglamento de uso por parte de
los usuarios podra ser sancionado por
el titular con la revocacién de la autori-
zacién para utilizar la marca o con otras
sanciones establecidas en el referido
reglamento.

Nulidad y caducidad de las
marcas de garantia en Cuba.

Se declaran causas de nulidad y cadu-
cidad en Cuba, las siguientes:

- Nulidad: ademas de las establecidas
en la norma de manera general se
declararg, el registro de una marca de
garantia cuando hubiera sido registra-
da contraviniendo las normas estable-
cidas para el reglamento de uso, salvo
que el titular de la marca, por una mo-
dificacion del reglamento de uso, cum-
pliera las prescripciones de los citados
preceptos.

- Caducidad: ademas de por las causas
previstas, cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:

+ Que el titular ha negado arbitraria-
mente el uso de la marca a una perso-
na capacitada para ello o ha incumpli-
do cualquier otra disposicion esencial
del reglamento de uso de la marca.

« Que el titular no ha adoptado las me-
didas apropiadas para impedir que la
marca sea utilizada de una manera in-
compatible con el reglamento de uso.

- Que, a consecuencia del uso permiti-
do por el titular, la marca se ha hecho
susceptible de inducir al publico a
error.

+ Que se ha inscrito una modificacion
del reglamento de uso contraviniendo
las disposiciones en Cuba, salvo si el ti-
tular de la marca, mediante una nueva
modificacion del reglamento de uso,
se ajustara a los requisitos fijados la ley.

+ Que el titular ha utilizado la marca
para los productos o servicios que él
mismo o una persona que esté econé-
micamente vinculada con él fabrique o
suministre.

Reglamento de uso de la
marca de garantia.

El Reglamento de uso es requisito im-
prescindible para el uso de las marcas
de garantia en Cuba. Este sera previa-
mente aprobado por la ONN. Esta en-
tidad tendra tres meses para pronun-

ciarse después de la fecha de solicitud
del usuario. En este periodo se consul-
ta con el Organismo Central del Estado
que resulte competente en funcion del
producto o servicio de que se trate. El
informe sobre la aceptacion o no del
reglamento se considerara ineludible a
la hora de la presentacion del registro.
El Reglamento de uso debe reflejar ex-
plicitamente:

- El objeto especifico de la marca: la
calidad, los componentes, el origen o
cualquier otra caracteristica de los co-
rrespondientes productos o servicios.
Se deben indicar los productos o servi-
cios que podran ser objeto de certifica-
cién por su titular

- Las condiciones de uso de la marca.

- Las caracteristicas garantizadas por la
presencia de la marca; y la manera en
que se ejercera el control de tales ca-
racteristicas antes y después de autori-
zarse el uso de la marca.

- Las caracteristicas comunes de los
productos o servicios que se van a cer-
tificar.

- Las responsabilidades en que se pue-
da incurrir por el uso inadecuado de la
marca.

- Los posibles usuarios autorizados a
utilizar la marca.

- Las medidas de control y las sancio-
nes aplicables.

- Las cuotas de pago que se pagaran al
titular por el uso de la marca al usuario
de la marca, en caso que se considere
necesario.

El titular de la marca de garantia debe-
rd someter a OCPI toda propuesta de
modificaciéon del reglamento de uso.
Esta examinard y aprobarad él mismo.
Se desestimara la modificacion cuando
esta incurra en alguna de las prohibi-
ciones previstas en ley. La modificacion
del reglamento de uso surtird efectos
a partir de su inscripcién en la OCPl y
respectiva notificacion al titular.

Conclusiones:

- Las marcas de garantia han devenido
a lo largo de la historia en un impor-



tante recurso de las organizaciones
empresariales para su actuacién en el
mercado.

- Las marcas de garantia, doctrinal-
mente, en el mundo, han sido identifi-
cadas como un signo distintivo, al cual
se le aplican los principios generales
de las marcas. Se emplea esencialmen-
te en productos y servicios que tienen
en comun determinados requisitos de
calidad, componentes, origen geogra-
fico, condiciones técnicas, modo de
elaboracion del producto, etc. No es
utilizada por su titular sino por terce-
ros, previa autorizacion de este, des-
pués de ser controlada y evaluada en
los requisitos que esta marca certifica.

- En Cuba no han sido reguladas ni se
regulan legalmente las marcas de ga-
rantia.

- El uso de las marcas de garantia en
Cuba ha estado condicionado por la
doctrina mas que por la Ley.

- Los sellos de garantia han estado pre-
sentes en la legislacion y se han usado
en el trafico mercantil cubano desde el
siglo pasado principalmente en pro-
ductos como el ron y el tabaco.

- Una propuesta de inclusién de las
marcas de garantia a legislacién marca-
ria cubana debe tener en cuenta los as-
pectos doctrinales mas empleados en
la teoria y la legislacion internacional.
Estos son los relativos a: el concepto,
las funciones, diferencias entre titula-
res y usuarios, solicitud del registro de
uso, mecanismos de control, nulidad y
caducidad y Reglamento de uso.
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