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editorial

I ontinuando con las actividades de difusién programadas, y
con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos
entre los miembros de la red presentamos a ustedes la
segunda edicion de la revista digital de la red de expertos lati-

noamericanos (RED en propiedad industrial.

Iniciamos con la entrevista al nuevo Director General de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas Alberto Casado Cervifio M., doctor en
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, con una alta
trayectoria profesional en el &mbito de la Propiedad Industrial, en ella
nos da su vision sobre los principales desafios durante su gestién.

Contamos hoy con la participacion de dos renombrados maestros
invitados, uno de ellos el Profesor Jose Manuel Otero Lastres con él
articulo Reflexiones sobre el concepto del nombre comercial y el Pro-
fesor José Maria Ortiz-Villajos de la Universidad Complutense de
Madrid con el tema: Patentes e innovacion. Algunas consideraciones
sobre un debate abierto.

Complementamos el nimero con el interesante articulo denominado
“Valor econémico de las Patentes, la patente como activo empresarial
elaborado por Javier Vera, miembro del equipo de profesores de la REI.

Como un ejemplo de buenas préacticas se presenta la implantacion
del sistema degestién de calidad en una Oficina de Propiedad Intelec-
tual, El Salvador

En la seccion Nuestras Oficinas nos acercamos a una panoramica
del Instituto de Propiedad Industrial de Brasil y la descripcion del Tribu-
nal Registral Administrativo de Costa Rica

También en la seccién actividades de la REl damos a conocer las
conclusiones y resiimenes de los diferentes foros realizados en este
primer trimestre a saber: Estadisticas de patentes, Marcas Atipicas.
Nuevo director de la OMPI y el foro Experto denominado Patentes y
libre competencia. Coordinado por Carmen Lence Reija, licenciada en
Derecho por al Universidad de Santiago de Compostela con una amplia
experiencia en el tema de propiedad industrial, intelectual y libre com-
petencia

Por ultimo, podran encontrar informacién relativa a eventos y convo-
catorias relacionados con la propiedad industrial. Esperamos que el
contenido de la revista les parezca interesante y les motive a la partici-
pacion en los proximos nimeros recordandose que éste es un espacio
de comunicacion y desarrollo para todos los miembros de la REI

MiriAM BARAHONA
Redactora Jefe
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REl en Propiedad Industrial

ENTREVISTA

Alberto Casado Cervino

Director General de la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas.

n la resefa del Consejo de ministros del pasado 23 de mayo, fecha

en la que fue designado Director General de la OEPM, se sefala-

ba que D. ALBERTO CASADO CERVINO naci6 el 15 de octubre

de 1952 en Pontevedra, es Doctor en Derecho por la Universidad

de Santiago de Compostela y pertenece al Cuerpo de Letrados del
Registro de la Propiedad Industrial. Es profesor de la Universidad Robert
Schumann de Estrasburgo.

Ha sido Experto Consultor de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, Representante de Espafia ante el Consejo de Administracion de
la Oficina Europea de Patentes, Vicepresidente de la Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior, con sede en Alicante, y miembro del Consejo de Admi-
nistracion del Centro de Traduccion de los Organos de la Unién Europea . Era
responsable del Programa de la Academia Europea de Marcas y Disefios en
la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior cuando fue nombrado Direc-
tor General de la OEPM.

Tras este impresionante curriculum, nos gustaria acercarnos al perfil
humano del nuevo Director General y conocer algunas de sus ideas para esta
nueva etapa al frente de un organismo de tanta importancia.

¢ Qué significa para una persona de su experiencia ser Director General de
la OEPM?

Es, sin duda, un desafio muy importante. Pese a las apariencias, en todos
estos afios trabajando en el &mbito de la propiedad industrial me he dado
cuenta de que se trata de una materia muy viva con multiples facetas, que
plantea constantes retos, algunos de ellos ciertamente apasionantes.

¢Cuales definiria como los principales retos que se plantean?

Los retos a los que nos enfrentamos son muy importantes en un entorno
cada vez mas competitivo y en el que la propiedad industrial tiene una impor-
tancia crucial para la consolidacién de las empresas y del resultado de su acti-
vidad . Este factor nos exige un esfuerzo adicional como Oficina para mejo-
rar mucho y en poco tiempo. Esta mejora se basa en tres pilares
fundamentales: mejora de los plazos de concesién, mejora de calidad enten-
dida en sentido amplio y mejora de la comunicacion de la Oficina con los
usuarios.
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ALBERTO CASADO CERVINO

Afortunadamente, la OEPM cuenta con un perso-
nal muy profesional y capaz que estoy seguro que
entendera y asumira estos desafios como propios.

¢ Qué hace falta para responder a los desafios que
sefiala?

Una de las medidas esenciales es el despliegue,
tan pronto como sea posible, de la Ley 11/2007 de
acceso electronico de los ciudadanos a los Servi-
cios Publicos, que ademas de beneficiar a los ciuda-
danos en sus comunicaciones con la Administra-
cién, presenta un componente muy importante de
reforma de los procedimientos internos, de mejora
de la productividad y de limitacion de la duplicacién
de tareas.

Otra serie de medidas muy importantes, compor-
tan el desarrollo del sistema de gestion de calidad
para todas las areas de la OEPM que nos permitan
establecer objetivos, realizar mediciones precisas y
establecer las acciones de mejora méas adecuadas
en cada caso.

Finalmente, necesitamos encontrar vias de pro-
mover una mayor implicacion por parte de nuestro
personal en los proyectos que tenemos que acome-
ter.

¢Como aprecia el papel de la OEPM en el
contexto internacional?

Es evidente que la proteccion de los diferentes
derechos de propiedad industrial tiende a ser cada
vez més internacional. Este hecho implica que las

oficinas nacionales deben adaptarse para jugar un
nuevo papel . En ese sentido, la OEPM no es una
excepcion. Bajo mi punto de vista, el papel de nues-
tra oficina debe ser, ademas de su funcion registral
tradicional, dar informacion rapida, util y de calidad
sobre la viabilidad de un determinado derecho, ya
sea patente, marca o disefio que ayude a nuestros
solicitantes a tomar decisiones tan importantes
como la de como, cuando y hacia dénde extender la
proteccién. Hay también que abrir nuestras bases
de datos y difundir selectivamente la gran cantidad
de informacion técnica que almacenamos, ponién-
dola al servicio de las empresas y de la economia de
nuestro pais, en linea con la politica actual del Minis-
terio de Industria

Finalmente, ;qué mensaje desea enviar a las ofici-
nas de Latinoamérica?

La OEPM siempre ha tenido una especial sensi-
bilidad en lo que se refiere a la cooperacion con las
oficinas hermanas de Latinoamérica, aspecto que
he vivido en primera persona en mi anterior etapa en
la Oficina. Este compromiso debe mantenerse vy
reforzarse.

No obstante, también debe hacerse una profun-
da reflexion acerca de aspectos relacionados con la
eficacia de la cooperacion a la luz de los desafios
que vivimos con el fin de buscar soluciones del tipo
“gana-gana”, Unicas que hacen posible una coope-
raciéon sostenible. En este sentido, esta Red de
Expertos Iberoamericanos es un buen ejemplo de
practica sostenible.
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REl en Propiedad Industrial

FIRMAS INVITADAS

José Manuel Otero Lastres

Catedratico de Derecho Mercantil
Universidad de Alcala de
Henares. Espana

Retlexiones sobre el
Concepto del Nombre
Comercial

1.- INTRODUCCION

Entre las novedades mas relevantes de la nueva regulacion del nombre
comercial en la vigente Ley de 2001 cabe resefar las cuatro siguientes, que
destaca su Exposicion de Motivos.

En primer lugar, se indica que el “nuevo texto legal incorpora el derecho
de toda persona juridica, que no hubiere registrado como nombre comercial
su denominacion o razon social, a formular la oportuna oposicion al registro
de un marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante
los tribunales la anulacion de los mismos si hubieren sido ya registrados,
cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o activi-
dades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denomina-
cién social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el terri-
torio nacional y exista riesgo de confusién en el publico”. Esta modificacién
que contiene la vigente ley viene a establecer acertadamente el “camino de
vuelta” en los conflictos entre denominaciones o razones sociales no regis-
tradas y marcas o nombres comerciales confundibles registrados con poste-
rioridad. Y hablamos de “camino de vuelta” porque el “camino de ida”, que
ya se habia recorrido, era la solucién de los conflictos entre una marca o nom-
bre comercial registrados y las denominaciones o razones sociales posterio-
res confundibles con aquellos.

La segunda afirmacion de la Exposicion de Motivos es que en la regula-
cién del nombre comercial se opta por aproximar la regulaciéon de este signo
distintivo a la de la marca. Esta declaracion es recogida en el articulo 87.3 de
la LM que dispone que salvo disposicion contraria prevista en la propia regu-
lacion del nombre comercial seran de aplicacion al mismo, en la medida en
gue no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de esta ley
relativas a las marcas.

Con la colaboracion de:
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Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial

La tercera declaracién es que en la nueva regula-
cién se instaura el principio de la libre cesion del
nombre comercial. En este punto conviene significar
que la vigente LM, en lugar de destinar un precepto
expreso a recoger el principio de la libre cesién, lo
que hace es no prever una norma como la del arti-
culo 79 de la antigua ley de 1988 que disponia que
“el nombre comercial Unicamente podra ser trans-
mitido con la totalidad de la empresa”.

Por dltimo, la nueva regulacién del nombre
comercial presenta la novedad de aplicar la Clasifi-
cacion Internacional de Productos o Servicios al
registro de estos signos. Esto significa, como se
establece en el articulo 89.1 de LM, que en la soli-
citud de registro del nombre comercial deberan
especificarse las actividades que pretenden distin-
guirse con el nombre comercial, agrupandolas por
clases conforme a la citada Clasificacion, y teniendo
en cuenta si se trata de actividades de prestacion
de servicios o de actividades de produccion o de
comercializacion de productos. La regulacion del
nombre comercial contenida en la vigente ley de
2001 aproxima de tal modo esta figura a la marca de
servicios que cabe preguntarse si tiene algin senti-
do mantener su regulacién y si no habria sido mejor
hacer con el nombre comercial lo mismo que con el
rétulo de establecimiento: suprimir su regulacion
como derecho de propiedad industrial. Pues bien,
aunque es cierto que en la vigente ley se han difu-
minado extraordinariamente las diferencias entre el
nombre comercial y la marca de servicios, hasta tal
punto que es dificil diferenciarlas en la préctica,
mientras el nombre comercial sea un derecho de
propiedad industrial previsto en el CUP y los ADPIC
nuestra pertenencia a ambos acuerdos internacio-
nales obliga a regularlo expresamente en nuestro
ordenamiento

A lo que se acaba de decir se puede anadir que
si se observa el niumero de solicitudes de nombre
comercial presentadas en el OEPM desde el afo
2002 hasta el 2006, puede comprobarse que, en un
primer momento, decrecen: se pasa de 5.797
durante el aflo 2002 a 3.928 en 2004, pero, a conti-
nuacién, comienzan a aumentar, pasando a 5.130 en
el afio 2005 y a 6.449 en el afio 2006 (vid. AVANCE
DE ESTADISTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,
2006, Unidad de Apoyo Direccion General. Servicio
de Estudios. OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y
MARCAS, Abril 2007, p.79). Esta tendencia al alza
en el nimero de solicitudes de nombre comercial
parece demostrar que, a pesar de la aproximacion
entre esta figura y la marca de servicios, los empre-
sarios siguen considerando Uutil registrar el nombre
comercial.
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Aungue hay varios puntos de la nueva regulacion
del nombre comercial en los que podria detenerme,
dado el reducido espacio de que dispongo, voy refe-
rirme Unicamente a la cuestion del concepto y tipos
de nombre comercial, y a su diferencia respecto de
figuras afines.

2.- DEFINICION LEGAL DE NOMBRE
COMERCIAL.

2.1.- Preliminar

Al igual que sucede en materia de marcas, el
Legislador de 2001 define el nombre comercial a
través de una doble via. De una parte, proporciona
en el apartado 1 del articulo 87 el concepto legal de
nombre comercial; y, de otra, una enumeracién
ejemplificativa de signos que pueden constituir nom-
bres comerciales. Este modo de proceder del legis-
lador de 2001, que coincide sustancialmente con el
seguido por el legislador de 1998, es sumamente
acertado, porque permite captar perfectamente los
rasgos conceptuales de esta figura. En efecto, aun-
que el apartado 1 del articulo 87 fija con claridad y
precisién en qué consiste este signo distintivo, la
idea que proporciona la definicién legal es completa-
da con al enumeracion enunciativa de los distintos
signos susceptibles de constituir un nombre comer-
cial. Veamos, pues, en primer lugar, el concepto
legal de nombre comercial.

2.2.- El concepto legal

La definicion de nombre comercial del apartado 1
del articulo 87 de la LM, aunque se fundamenta en
buena parte en los mismos principios que el concep-
to del apartado 1 del articulo 76 de la ley de 1.988,
presenta, sin embargo, algunas diferencias con res-
pecto a ella, que iremos sefalando seguidamente.

(i).- El nombre comercial como “signo”.

El articulo 87.1 define el nombre comercial como
un “signo”, prescindiendo por completo de la expre-
sion “denominacion” que figuraba alternativamente
en la definicion del articulo 76.1 (“signo o denomi-
nacion”). La referencia a “denominacion” en la defi-
nicion de la ley de 1988 obedecia a que no se que-
ria hacer muy brusco el trénsito de la concepcién
estrictamente “nominal” del nombre comercial del
EPI a la concepcién amplia que implanta dicha ley en
la que el nombre comercial se considera como un
verdadero “signo distintivo” y no tanto como lo que
indica la propia denominacion de la figura, el nombre

Con la colaboracion de:
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Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial

del empresario empleado en su actuacion en el tra-
fico econémico. En efecto, en el preambulo de la
Ley de 1988 se decia que la vigencia del principio de
veracidad en el EPl implicaba la necesaria coinciden-
cia entre el nombre del empresario y su nombre
comercial (véase el articulo 196 del EPD, afiadiendo
que “la Ley va a conceptuar el nombre comercial
como un verdadero signo distintivo de la empresa.
Por esta razon, no se exige al nombre comercial nin-
gun requisito especial que no se haya exigido a otro
signo distintivo: cualquier signo que sirva para iden-
tificar una persona fisica o juridica en el ejercicio de
una actividad empresarial, puede ser susceptible de
proteccion como nombre comercial”. Pues bien,
efectuado ya este transito desde la rigida concep-
cién “nominalista” del nombre comercial a la mas
amplia que instaurd la ley de 1988, tiene todo el
sentido que la Ley vigente de 2001 hiciera desapa-
recer en la definicion legal la referencia expresa a la
“denominacion”.

En consecuencia, para la vigente ley de 2001 el
nombre comercial, al igual que sucede con la marca,
consiste desde el punto de vista de su naturaleza en
un “signo”, entendiéndose por tal una “senal o figu-
ra”. “Sefal” significa “marca o nota que se pone o
hay en las cosas para darlas a conocer y distinguir-
las de las otras”; y “figura”, “cosa que representa
o significa otra”. A esta conclusion se llega, si se
examinan los “signos” que se resefan a titulo enun-
ciativo en el apartado 2 del propio articulo 87: todos
ellos encajan sin dificultad en la expresion “signo”
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0, lo que es lo mismo, en las acepciones equivalen-
tes “senal” o “figura”.

(ii).- Susceptibilidad de representacion grafica

Desde la dptica de la perceptibilidad del signo en
gue consiste el nombre comercial, el articulo 87.1
impone, al igual que a la marca, el requisito de la
“susceptibilidad de representacion grafica”. Pero
asi como en materia de marcas este requisito viene
impuesto por el articulo 2 de la Primera Directiva
89/104/CEE, en materia de nombre comercial es
fruto de una decision libre del legislador de 2001.

Precisamente porque en materia de nombre
comercial el requisito de la susceptibilidad de repre-
sentacion gréfica no viene impuesto por la normati-
va comunitaria, sino que es un requisito afiadido de
motu proprio por el legislador espafol, considero
gue no es obligatorio atenerse en sede de nombre
comercial a la interpretacion que realiza de este
requisito la jurisprudencia comunitaria en materia de
marcas. Por esta razén, creo que en el nombre
comercial ha de propugnarse una interpretacion lo
mas estricta posible de este requisito en el sentido
de hacerlo totalmente coincidente con la expresion
“reproduccion gréfica”. Y ello porque la propia natu-
raleza del nombre comercial como signo que identi-
fica a un empresario en el ejercicio de su actividad
empresarial impide que pueda siquiera plantearse la
cuestion de si pueden constituir un nombre comer-
cial realidades como el olor, el olfato, o el tacto, que

Con la colaboracion de:
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no son en modo alguno predicables del “sujeto” (el
empresario) identificado a través del nombre comer-
cial, ni tampoco de su “actividad empresarial” que
es diferenciada de las deméas por medio de dicho
signo.

Pues bien, a mi modo de ver la mejor manera de
cerrar el paso al simple planteamiento de si cual-
quiera de estas tres realidades puede llegar a cons-
tituir un nombre comercial es propugnar en esta
sede una interpretacion lo méas estrecha posible de
este requisito, hasta equiparar la susceptibilidad de
representacion grafica a la pura susceptibilidad de
reproduccion gréfica. Lo cual significa que el signo
protegible como nombre comercial tiene que una
sefial o figura que pueda ser copiada mediante
medios mecénicos. Si no relne esta condicién, no
se esta ante un signo “susceptible de representa-
ciéon gréfica” y, en consecuencia, no es registrable
como nombre comercial.

Gii).- Identificacion del sujeto y diferenciacién de
los demas sujetos que desarrollan actividades
idénticas o similares.

Tanto el antiguo articulo 76.1 de la Ley de 1988
como el vigente articulo 87.1, asignan al nombre
comercial una doble finalidad: identificadora del titu-
lar en el tréfico mercantil y diferenciadora de su acti-
vidad respecto de las demas idénticas o similares. Y
es que como dice el Profesor BOTANA AGRA (Vid.
“La proteccién del nombre comercial usado pero no
registrado frente a la marca confundible posterior-
mente registrada, en 3 ADI 1976, p. 309) mediante
el nombre comercial resulta posible individualizar la
actividad industrial o comercial de un empresario
con respecto a los empresarios competidores, per-
mitiendo, a su vez, que éste se identifique y diferen-
cie de los demés empresarios que actdan en el mis-
mo sector empresarial.

Aunque la redaccién en este punto de los dos
preceptos citados es algo diferente, su significacion
viene a ser practicamente la misma, pareciendo mas
correcta desde el punto de vista de la técnica juridi-
ca la de la ley de 1988. En efecto, el apartado 1 del
articulo 76 hablaba de “identificar a una persona fisi-
ca o juridica en el ejercicio de su actividad empresa-
rial” y de distinguir “su actividad de las actividades
idénticas o similares”. Por su parte, el vigente apar-
tado 1 del articulo 87 se refiere al signo que “iden-
tifica a una empresa en el tréfico mercantil y que sir-
ve para distinguirla de las demas empresas que
desarrollan actividades idénticas o similares”.
Como puede observarse, la ley de 1988, al referirse
al sujeto al que debia identificar el nombre comercial
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hablaba de “persona fisica o juridica” y lo conecta-
ba con la empresa mediante la calificacion de su
actividad como “actividad empresarial”. Idéntico cri-
terio seguia a la hora de aludir a la finalidad “diferen-
ciadora”: empleaba solo la expresion actividad pero
referida a la Unica actividad mencionada en el pre-
cepto que era la empresarial. La vigente ley del
2001 esta condicionada, sin duda, por la terminolo-
gia de la Primera Directiva 89/104/CEE, que habla
de “empresa” (véase su articulo 2) y, por eso, en
lugar de hablar de “persona fisica o juridica” que
ejercita una “activad empresarial” —que, sin duda,
es mas preciso juridicamente hablando que el térmi-
no empresa- no tiene mas remedio que emplear
esta Ultima expresiéon (empresa)l, cuando a lo que se
estéa refiriendo es, en rigor, al empresario en tanto
que sujeto que desarrolla una actividad constitutiva
de empresa o actividad empresarial. Por la misma
razon, al aludir a la finalidad “diferenciadora” del
nombre comercial, aunque la refiere a la “empresa”
en su relacion con la demés (“sirve para distinguirla
de las demas empresas” -dice el articulo 87.1), no
tiene mas remedio que hablar seguidamente de la
actividad de la empresa titular del nombre comercial
que debe diferenciarse de las actividades idénticas
o similares que desarrollan las otras empresas.

En cuanto a la capacidad “identificadora” del
nombre comercial, el abandono de la concepcion
“nominal” de esta figura y del principio de veraci-
dad, que tuvo lugar en la antigua ley de 1988 y que
se mantiene en la vigente ley de 2001, dificulta, en
rigor, esta finalidad del nombre comercial. En efecto,
si actualmente el nombre comercial puede consistir,
por ejemplo, en un logotipo o en un dibujo, no es
facil, a primera vista, que tal signo sirva por si soélo
para hacer reconocible a primera vista al sujeto que
lo utiliza. Desde luego, el esfuerzo que tiene que
hacer en este Ultimo caso el sujeto titular del nom-
bre para lograr que los consumidores lo reconozcan
bajo un logotipo o un dibujo es mucho mayor que el
que tendria que efectuar si el nombre comercial
tuviese que consistir en la denominacion del propio
sujeto. Sin embargo, aunque esto es cierto, también
lo es que con el sistema vigente se confiere al soli-
citante del nombre comercial la libertad para elegir el
signo con el que pretende ser identificado en el tra-
fico econémico. Por lo cual, se deja a su criterio la
determinacién del signo a través del cual quiere ser
reconocido en el trafico mercantil, sin que tenga que
constreiirse a una denominacion ni menos aun a su
propia denominacion.

Las cosas son distintas si no situamos en la opti-
ca de la finalidad “diferenciadora”. Aqui no se trata
tanto de hacer reconocible a un sujeto a través de
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un signo, sino de diferenciar la actividad empresarial
del correspondiente sujeto de las actividades idénti-
cas o similares desarrolladas por otros. La realidad
misma de las marcas de servicios y la indiscutible -
y ya demostrada- capacidad de los signos no deno-
minativos para diferenciar unos servicios de otros,
acredita que los signos no denominativos, pero en
todo caso susceptibles de representacion gréfica
(con inclusion —como més tarde se dira- de los tridi-
mensionales), son estructuralmente aptos para lle-
var a cabo la otra finalidad del nombre comercial de
distinguir a su titular de los demas sujetos que desa-
rrollen una actividad idéntica o similar a la suya.

(iv).- La referencia a la regla de la especialidad.

La definiciéon del vigente articulo 87.1 conserva la
referencia a la regla de la especialidad que contenia
el concepto del articulo 76.1 de la ley de 1988. En
efecto, en ambas nociones legales se sefiala que el
nombre comercial sirve para distinguir una empresa
de las demas que desarrollan actividades idénticas
o similares. En este punto, el concepto legal de
nombre comercial difiere de la definicion de marca
del articulo 4.1 de la LM, la cual, como ya se ha
dicho, -y por consecuencia de la citada Primera
Directiva 89/104/CEE- no contiene ninguna refe-
rencia a dicha regla. Al proceder de este modo, la
LM es mas coherente en materia de nombre comer-
cial que en materia de marcas. Y es que, como se
recordara, en materia de marcas se formula en el
articulo 4.1 una definicién general, con pretensiones
de validez para todo tipo de marcas, en la que pre-
cisamente por ello no se hace referencia a la regla
de la especialidad. Pero, acto seguido —y en contra-
diccién con ese pretendido concepto general-, la
propia ley en los apartados 2 y 3 del articulo 8 defi-
ne la marca notoria y la marca renombrada y deter-
mina su &mbito de proteccién aludiendo a la regla de
la especialidad. Con lo cual ni el concepto de marca
del articulo 4.1 era “tan general” ni tenia demasiado
sentido omitir en él toda referencia a dicha regla.

Pues bien, en materia de nombre comercial el
legislador actia de modo coherente. Porque, de un
parte, formula el concepto ordinario de nombre
comercial, que es el del articulo 87.1, el concepto
de nombre comercial notorio, que es el del articulo
8.2, y el concepto de nombre comercial renombra-
do, que es el del articulo 8.3.; y, de otra parte,
determina el &mbito de proteccién de cada uno de
estos tipos de nombre comercial en funcién del
juego de la regla de la especialidad. En efecto, de
acuerdo con el concepto del articulo 87.1, el nom-
bre comercial ordinario queda protegido frente a
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los nombres comerciales posteriores idénticos o
semejantes que identifiquen empresas que desa-
rrollen actividades idénticas o similares a las del
nombre comercial anterior. Por su parte, el nombre
comercial notorio, de acuerdo con el articulo 8.2,
esta protegido frente a nombres comerciales pos-
teriores que distingan actividades de naturaleza
tanto mas diferente cuanto mayor sea el grado de
conocimiento del nombre comercial notorio en el
sector pertinente del publico o en otros sectores
relacionados. Finalmente, el nombre comercial
renombrado se protege frente a los nombres
comerciales posteriores cualquiera que sea el
género de actividades que distingan.

3.- LA ENUMERACION ENUNCIATIVA DE
SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UN
NOMBRE COMERCIAL.

Ademas de formular el concepto legal de marca,
el articulo 87 completa la nocién de la figura, efec-
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tuando una enumeracion enunciativa de signos que
pueden constituir nombres comerciales. La enume-
racion coincide parcialmente con la que contenia el
articulo 76.2 de la ley de 1.988; y la ampliacion que
contiene el vigente articulo 87.2 confirma la linea
anteriormente destacada de la evolucion del nombre
comercial hacia su concepcién como signo desliga-
do del propio nombre de esta modalidad de la pro-
piedad industrial: al nombre comercial le queda muy
poco de “nombre”, en la medida en que ahora iden-
tifica al empresario pero no por su nombre, sino por
cualquier otra “sefial” o “figura”. Veamos, a conti-
nuacién, los signos que menciona con caréacter
enunciativo el apartado 2 del citado articulo 87.

a).- los nombres patronimicos, las razones
sociales y las denominaciones de las personas
juridicas.

Teniendo en cuenta el origen de la figura, los pri-
meros signos que resefa el apartado 2 del articulo
87 en su letra a), como susceptibles de originar un
nombre comercial, aluden, como es légico, a la
denominacién de los empresarios, estableciendo
de este modo y a través de su propio nombre una
conexion entre el sujeto y la empresa. En efecto, la
letra a) del apartado 2 del articulo 87 establece que
pueden constituir nombre comerciales los nombres
patronimicos, las razones sociales y las denomina-
ciones de las personas juridicas. Aunque nada se
dice al respecto, parece que los nombres patroni-
micos deben corresponder a las personas fisicas,
mientras que las razones sociales y las denomina-
ciones de las personas juridicas estan destinadas a
los empresarios sociales. Hacemos esta indicacién
con todas las reservas en lo que se refiere a la
posibilidad de reservar los nombres patronimicos
Unicamente para los empresarios individuales, ya
que si un empresario social puede utilizar como
nombre comercial una denominacién de fantasia o
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una imagen, una figura o un dibujo, nada deberia
impedir, en principio, que utilice como nombre
comercial un nombre patronimico sin ninguna otra
sigla afiadida.

En cambio, lo que, en principio, parece que no
seria licito es la utilizacion por un empresario indivi-
dual de una “razén social” o de una “denominacion
social”, ya que en estos casos se estaria infringien-
do el articulo 406 del Reglamento del Registro Mer-
cantil que prohibe las denominaciones que induzcan
a error. De darse uno de estos supuestos, cabria
aplicar la letra b) del articulo 88 que prohibe que se
registren como nombres comerciales los que incu-
rran en algunas de las prohibiciones del articulo 5,
entre las que figuran la de la letra f) “los que sean
contrarios a la ley” y la de la letra @) “los que pue-
dan inducir al pablico a error”.

b).- Las denominaciones de fantasia

La posibilidad de que cuando el solicitante sea
una persona fisica el nombre comercial pueda con-
sistir en una denominacion de fantasia fue, como ya
hemos dicho, una de las grandes novedades de la
ley de 1988, la cual rompié con ello el principio de
veracidad o autenticidad. Es decir, a partir de dicha
ley, dejé de ser obligatorio que el nombre comercial
consistiese en los nombres que fuesen los propios
de los individuos (en el caso de los empresarios
individuales). Y, en cuanto a las personas juridicas,
si bien sus denominaciones podian ser en si mismas
denominaciones de fantasia, antes de la ley de 1988
tampoco podia haber disparidad entre la denomina-
cion social del empresario y su nombre comercial.
La expresion denominacion de fantasia significa, en
consecuencia, que el futuro titular del nombre
comercial tiene completa libertad para elegir la
denominacién que desee, sin que deba consistir en
su propio nombre de persona fisica o de persona
juridica o en una denominacion alusiva al objeto de
su actividad empresarial.

Como es sabido, en terminologia estrictamente
marcaria, se suele reservar la expresion marca de
capricho o fantasia para designar las constituidas
por denominaciones carentes de significado con-
ceptual y que suelen consistir en palabras acunadas
con el propésito de emplearlas como marcas, o bien
en otros términos mas o menos lejanos en el tiem-
po o en el espacio que no conoce el consumidor.
Pues bien, en materia de nombre comercial la deno-
minacion de fantasia debe ser interpretada en el
sentido més amplio de denominacién que no es la
del propio titular ni alusiva al objeto de su actividad
empresarial. En consecuencia, deberan considerar-
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se nombres comerciales de fantasia, ademas de los
constituidos por las denominaciones caprichosas o
de fantasia en sentido marcario, los que en esta
misma terminologia consisten en denominaciones
sugestivas o en denominaciones arbitrarias.

¢) Las denominaciones alusivas al objeto de la
actividad empresarial.

En la linea de establecer una especie de “cone-
xion” entre el titular y su nombre comercial, la letra
c) del articulo 87 prevé la posibilidad de que el titu-
lar del nombre comercial elija una denominacion de
aluda al objeto de la actividad empresarial desarro-
llada por él. En este punto, conviene subrayar que
como el articulo 89.1 admite que en la solicitud del
nombre se especifique méas de una actividad, en el
caso de que asi se hicieray, al mismo tiempo se qui-
siera optar por la posibilidad de la citada letra ¢) del
articulo 87, bastaria con escoger una denominacion
alusiva a una cualquiera de las actividades a desa-
rrollar por el titular, reflejadas en la solicitud de con-
cesién del nombre comercial.

Para no incurrir en la hipdtesis del “signo enga-
fioso”, cuyo registro estaria prohibido en virtud de
la remision efectuada en la letra b) del articulo 88 a
las prohibiciones absolutas del articulo 5 de la LM,
seréa suficiente que la actividad indicada en el nom-
bre comercial sea una de las especificadas en la
solicitud de registro, sin que tenga, en principio, ten-
ga que ser la principal o la méas importante.

A esta misma conclusién se llega en relacion con
el nombre comercial de las personas juridicas que
consistan en una denominacién objetiva coincidente
con su razdn o denominacion social, de acuerdo con
lo establecido en los articulos 402 y 406 del RRM.
En efecto, en el supuesto de que un empresario
social registre como nombre comercial su propia
denominacién societaria y ésta sea una denomina-
cion objetiva que haga referencia a su actividad eco-
némica, el apartado 2 del citado articulo 402 esta-
blece la prohibicién de que dicha denominacién no
puede hacer referencia a una actividad que no esté
incluida en el objeto social. A lo que anade el tam-
bién citado articulo 406 que no puede incluirse en la
denominacion término o expresion alguna que induz-
ca a error o confusion en el tréfico mercantil sobre
al propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre
la clase o naturaleza de éstas. Pues bien, la interpre-
tacion conjunta de estos dos preceptos reglamenta-
rios lleva a la conclusién de que lo prohibido es
hacer referencia en la denominacion a una actividad
que no se ejercite y que, por lo mismo, induzca a
error sobre la naturaleza de la entidad titular de
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dicha denominacion. Lo cual sirve de base para sos-
tener que si hay mas de una actividad, se cumple
con la legalidad tanto de la propiedad industrial
como la societaria, incluyendo una de ellas aunque
no sea la principal. A lo cual, a pesar de parecer lo
mas logico, no obliga ninguno de estos dos secto-
res del ordenamiento juridico.

d) Los anagramas y logotipos

De acuerdo con su significacion gramatical, cefi-
da a la dptica de los signos distintivos, anagrama es,
en rigor, una palabra formada a partir de la transpo-
sicion de las letras de otra, aunque tiene otra acep-
cion, segun la cual es un “simbolo o emblema,
especialmente constituido por letras”. Por su parte,
el logotipo es un distintivo formado por elementos
de variada naturaleza “peculiar de una empresa,
marca o producto”. La principal diferencia entre
ambos tipos de signo parece radicar en que el ana-
grama esta constituido por letras o palabras, mien-
tras que en la composicién del logotipo pueden
intervenir elementos no solo verbales, sino también
gréficos. Pero tanto el anagrama como el logotipo
tienen un caracter representativo, en el sentido de
que son signos que representan, en nuestro caso,
al sujeto que identifican, cuya actividad distinguen
de las actividades idénticas o similares de otros
sujetos.

La posibilidad de estos dos signos de convertir-
se en nombres comerciales eficaces esté fuera de
duda en un mundo fuertemente influenciado por la
simbologia y la semiologia como es el actual. Pero
de los dos, el que parece que més éxito esta tenien-
do en la practica es el logotipo que esté convirtién-
dose en una parte muy significativa de la identidad
visual de las empresas. En estos casos, ademas de
la funcién identificadora del elemento verbal que
denomina la empresa, tiene lugar una fuerte y signi-
ficativa implantacién del logotipo en la mente del
destinatario de la prestacion, que llega a alcanzar tal
intensidad que este elemento acaba por condensar,
primero, para representar, después, en su totalidad,
la imagen corporativa de la empresa.

e) Las imagenes, figuras y dibujos

La posibilidad de que el nombre comercial esté
constituido por imégenes, figuras y dibujos resulta
del hecho mismo de la admision del logotipo como
signo susceptible de originar un nombre comercial.
Como ya hemos dicho en el apartado inmediata-
mente precedente, el logotipo puede estar constitui-
do por elementos de muy distinta naturaleza entre
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los que suelen figurar, cada vez con mas frecuencia,
los de tipo gréfico, como sucede con los resefados
en esta letra del apartado 2 del articulo 87. Por otra
parte, aunque las expresiones “iméagenes, figuras y
dibujos” suelen evocar, a primera vista, elementos
de naturaleza bidimensional, nada impide que el
nombre comercial consista en una de estos elemen-
tos representado en tres dimensiones. En tal caso,
serd la funcién identificadora del empresario y la fun-
cién distintiva de su actividad llevada a cabo por la
correspondiente imagen tridimensional (piénsese,
por ejemplo, en la gran letra M de los establecimien-
tos de comida rapida Mac Dolnald’s) la que permiti-
ra diferenciar el nombre comercial constituido por
una forma tridimensional de otras modalidades del
propiedad industrial como por ejemplo el disefio
industrial, que posee una funcién completamente
diferente, como es la puramente estética cuya fina-
lidad es incrementar el valor comercial del producto.

f) Cualquier combinacion de los signos que, con
caracter enunciativo, se mencionan en los
apartados anteriores.

Esta norma es una disposicion de cierre que per-
sigue una doble finalidad. De una parte, establece
que el nombre comercial puede ser de tipo mixto; es
decir, en lugar de estar constituido por uno solo de
los signos resefados en cualquiera de las letras
anteriores, puede consistir en la combinacion de
varios de ellos, como por ejemplo, una denomina-
cion y un gréfico. De otra parte, la norma dispone
que el nombre comercial puede consistir en cual-
quier otro signo aunque no esté expresamente men-
cionado en los apartados anteriores, siempre que el
signo elegido no mencionado sea conceptualmente
un nombre comercial y pueda cumplir la doble finali-
dad identificadora y distintiva de esta modalidad de
la propiedad industrial.

4. DISTINCION DE FIGURAS AFINES

Para concluir esta apresurada delimitacion del
nombre comercial, parece conveniente diferenciarlo
de sus figuras afines entre las que ocupan un lugar
primordial la denominacion de las personas juridicas
y las marcas de servicios.

4.1.- El nombre comercial y la denominacion de
las personas juridicas.

Ante todo, conviene resefiar que es mas habitual
de lo que parece que una misma y Unica denomina-
cién constituya, a la vez, la denominaciéon de una
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persona juridica y su nombre comercial de hecho.
La denominaciéon es “denominacion societaria”
cuando figura como nombre social en la correspon-
diente clausula de los Estatutos de la persona juridi-
ca y accede al registro mercantil tras la pertinente
inscripcion. En tanto que denominacién de la perso-
na juridica que figura en la clausula estatutaria inscri-
ta en el registro, tal denominacién cumple la finali-
dad de las denominaciones de las personas
juridicas, sobre todo la de identificar a la persona
juridica como tal en sus transacciones negociales y
en la publicidad comercial, al tiempo que esta some-
tida al régimen juridico que disciplina estas denomi-
naciones. Por tanto, para acreditar que una determi-
nada denominacién tiene la calificacién de la
denominacién de la persona juridica basta aportar la
correspondiente clausula estatuaria en la que cons-
ta y su inscripcion en el registro mercantil. A partir
de ahi, a dicha denominacion le seran aplicables las
normas del derecho societario y registral que regu-
lan el nombre de las personas juridicas.

Cuando esa misma denominacién de la persona
juridica es utilizada también para identificar al empre-
sario en el trafico mercantil y para distinguir su acti-
vidad de las actividades idénticas o similares desa-
rrolladas por otros empresarios, sin dejar de ser
denominacién societaria, tal denominacion es simul-
taneamente un nombre comercial. Es evidente que
si esta denominacion figura registrada en el OEPM
como nombre comercial, no se planteard ninguna
duda sobre su naturaleza de nombre comercial ni
sobre la compatibilidad de ambas protecciones, la
societaria y la de la propiedad industrial, aunque
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cada una de ellas habra de recaer sobre su propio
ambito. Y lo mismo ha de sostenerse cuando tal
denominacion, aunque no figure registrada en la
OEPM como nombre comercial, se emplee en la
practica del mismo modo y con la misma finalidad
que si estuviera registrado en dicha Oficina. Asi se
dice acertadamente en la Exposicion de Motivos de
la vigente Ley cuando sefala que el “nuevo texto
legal incorpora el derecho de toda persona juridica,
que no hubiere registrado como nombre comercial
su denominacion o razén social, a formular la opor-
tuna oposicion al registro de un marca o nombre
comercial posteriormente solicitados o a reclamar
ante los tribunales la anulacién de los mismos si
hubieren sido ya registrados, cuando dichos signos
distintivos se apliquen a productos, servicios o acti-
vidades idénticos o similares a aquellos para los que
se usa dicha denominacion social, siempre que se
pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio
nacional y exista riesgo de confusién en el publico”.

Esta doble posibilidad de que una misma denomi-
nacién sea a la vez una denominacion societaria y
un nombre comercial no registrado, no implica que
se esté ante figuras juridicas incompatibles ni tam-
poco que se confundan ambos regimenes juridicos.
El intérprete no debe cegarse por la existencia de
dos regimenes juridicos para cada una de estas dos
figuras ni por el hecho de que esté registrada en el
registro mercantil como denominaciéon societaria y
no, en cambio, como nombre comercial en la
OEPM. Porque el dato de la inscripcion o no en esta
ultima Oficina no es determinante para aplicar o
dejar de aplicar a dicha denominacién el régimen
juridico del nombre comercial que prevé la vigente
Ley de 2001.
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Asi las cosas, es evidente que entre la denomi-
nacién societaria y el nombre comercial hay muchos
puntos de conexién y que la diferencia entre ambas
figuras estéd mas en el ambito de su utilizacion y la
funcién con la que se emplean (como nombre de la
propia persona juridica o como nombre comercial)
que en una hipotética incompatibilidad entre ambas
figuras.

4.2.- El nombre comercial y la marca de servicios

También existen numerosos puntos de contacto
entre el nombre comercial y la marca de servicios,
radicando la diferencia entre ambas figuras mas en
su forma de empleo y en la finalidad de su utilizacion
que en cualquier otra cuestion de caracter esencial.

En efecto, al igual que en el caso anterior, la difi-
cultad de distinguir entre la marca de servicios y el
nombre comercial se presenta cuando existe identi-
dad entre el signo de ambas figuras. Si una misma
denominacion esta registrada en la OEPM como mar-
ca para una determinada clase de servicios y figura
inscrita también como nombre comercial para activi-
dades pertenecientes a la misma clase del Nomen-
clator Internacional, las diferencias entre ambas figu-
ras es muy tenue y habrad que estar sobre todo al
modo en el que se emplean. En este punto, conviene
advertir que en el caso de la marca de servicios el
signo recae sobre la prestacion (el correspondiente
servicio) y su finalidad es diferencia esa prestacion
de las demés. Por su parte, en el caso del nombre
comercial el signo no trata de distinguir una presta-
cion de otras, sino de identificar al sujeto que intro-
duce en el mercado la prestacion y diferenciar su
actividad de otras actividades idénticas o similares.
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Algunas consideraciones sobre un
debate abierto.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL: UNA CONTRADICCION
EN LOS TERMINOS

La propiedad intelectual no existe y la finalidad de las patentes no es esti-
mular la innovacién, pero generalmente se piensa justo lo contrario. Esto se
debe a una confusion de conceptos, tanto entre no especialistas como entre
especialistas, lo cual obliga a fundamentar dichas proposiciones. Comienzo
matizando la primera: la propiedad intelectual si existe, pero esto sucede soélo
con las ideas pensadas y no comunicadas, que son las Unicas cuyo Unico pro-
pietario es quien las piensa. Quiza la mayor parte de las ideas de la humani-
dad no han salido de la mente del hombre, por la sencilla razén de que
“somos sefiores de nuestros pensamientos y esclavos de nuestras pala-
bras” y hay muchos pensamientos que no nos interesa o no es conveniente
gue manifestemos. Pero —vamos aclarando conceptos— cuando hablamos de
la propiedad intelectual no nos referimos a todas las ideas, sino a unas muy
concretas: las creaciones intelectuales. Estas, por su propia naturaleza tien-
den a ser expresadas, compartidas, difundidas. Esa es su finalidad y el deseo
de sus creadores. Y en el momento en que salen de la mente del cientifico,
del literato, del inventor, del artista y se comparten con otros, dejan de ser
propiedad privada de uno para ser propiedad también de otros. A partir de
ese momento, por tanto, pasan a ser bienes publicos, cuya tendencia es la
méxima difusion posible. Los bienes publicos tienen la caracteristica de que
al darlos a otros el “propietario” no los pierde, como pasa con los demas bie-
nes. Mas bien sucede lo contrario: al compartir las ideas, se hacen més ricas
y mas fuertes, precisamente en quien las transmite.

El término propiedad intelectual, por tanto, es contradictorio, pues por
definicion no existe la propiedad privada de una idea una vez que se ha expre-
sado. Por lo mismo, el término “ley de propiedad intelectual” es un término
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equivoco, ya que su contenido no se corresponde
con su enunciado. Las leyes de propiedad intelec-
tual no defienden la propiedad privada de las ideas,
sino el derecho de los intelectuales de recuperar las
inversiones realizadas para producirlas. De igual for-
ma, las patentes tampoco protegen la idea del
inventor, sino su derecho de explotar temporalmen-
te un invento en exclusiva, también para poder recu-
perar la inversién realizada. Por eso el término “pro-
piedad industrial” es menos equivoco. Por tanto, al
contrario de lo que se piensa cominmente, la finali-
dad de las patentes es proteger el derecho sobre
una inversiéon econémica, no estimular la innovacién
tecnoldgica; como tampoco la finalidad de las leyes
de propiedad intelectual es estimular la creatividad
artistica ;Quién puede pensar seriamente que el
impulso creativo de los poetas puede ser juridico?

PATENTES E INNOVACION: UNA RELACION
MAL ENTENDIDA

Hace unos afios el International Herald Tribune
publicé una noticia titulada “Las leyes de patentes
cuestionadas como estimulo a la innovacion”!. La
autora de este supuesto cuestionamiento era Petra
Moser, profesora de la Sloan School of Manage-
ment, la escuela de negocios del Massachusetts
Institute of Technology (MIT). En su tesis doctoral?
esta profesora estudié las innovaciones presenta-
das en dos embleméticas exposiciones universales
del siglo XIX: la Exposicion del Crystal Palace de
Londres (1851) y la Exposicion del Centenario de la
Independencia norteamericana realizada en Filadel-
fia (1876). La primera fue visitada por mas de seis
millones de personas y la segunda por casi diez. El
numero total de innovaciones recogidas y clasifica-
das por Petra Moser, que abarcaban casi todos los
sectores econdmicos, fue de 32.952 (13.876 de
Londres y 19.076 de Filadelfia). Muchas de estas
innovaciones estaban protegidas por patentes, pero
muchas otras no. La pregunta fundamental que
Petra Moser se plantea es: jpor qué unos invento-
res protegian legalmente sus inventos y otros no,
cuando tradicionalmente se ha considerado que la
patente es una garantia de seguridad para el inven-
tor y, por tanto, un estimulo para la innovacion?
Curiosamente, entre los paises que mas innovacio-

nes presentaron estaban Suiza, Dinamarca y Holan-
da, que en las fechas de ambas exposiciones no
disponian de ley de patentes3. Es decir, parece que
la obtencion de una patente no estaba entre los esti-
mulos para innovar de los inventores de estos pai-
ses. Esto, sin embargo, no es tan claro, pues tanto
suizos como daneses y holandeses protegian sus
inventos con patentes en los paises donde existia
esa posibilidad. No obstante, Moser demuestra que
en estos paises se recurri6 mas que en otros a la
otra forma tradicional de proteger la invencion: el
secreto. Para ser méas precisos, se especializaron
més que los inventores de otros paises en los sec-
tores donde el secreto era la forma mas eficaz de
proteger el conocimiento tecnoldgico, mientras que
innovaron menos en aquellos sectores donde la for-
ma mas eficaz de proteger este conocimiento es la
patente. No niega, por tanto, que las leyes de
patentes puedan estimular la innovacién, sino que
pueden ser claves para determinar la direccion de la
actividad innovadora de los paises hacia algunos
tipos de sectores. El encabezamiento de la noticia
del International Herald Tribune puede ser sensacio-
nalista, pero fundamentalmente es engafoso, pues
transmite algo muy distinto de la conclusion de
Moser y, ademés, da a entender que las leyes de
patentes pueden ser perjudiciales para la innova-
cién; algo que, por lo menos, es muy discutible. Si
parece claro que una mala ley de patentes puede
hacer disminuir el nimero de solicitudes de paten-
tes, pero no lo es tanto que pueda disminuir el
nimero de innovaciones. Es un error identificar
patentes con inventos.

ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE PATENTES

En una entrevista publicada en el New York
Times, Petra Moser llegd a decir que las leyes de
patentes “podrian realmente impedir la innovacién
en los paises en vias de desarrollo”. No obstante,
en el trabajo publicado por el NBER, la investigado-
ra dice algo muy diferente: “La introduccion de
leyes de patentes fuertes y eficaces en paises sin
patentes puede tener mayores efectos en cambiar
la direccion de la actividad innovadora que en incre-
mentar el nimero de innovaciones”4. De hecho,
como se acaba de explicar, los resultados de este

! "Patent laws questioned as spur to innovation”, International Herald Tribune, 1-10-2003 (basado en un articulo de Teresa
Riordan publicado el 29-09-2003 en el New York Times: “A Stroll Through Patent History™).
2 Cfr. P. Moser (2003), How do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth-Century World Fairs, Working

Paper 9909, Cambridge, Massachusetts, NBER.

3 Holanda si tenia ley de patentes en 1851, pero fue abolida en 1869 por la presion del movimiento a favor del libre comercio.

4 P. Moser, op. cit., p. 39 (traduccién propia).
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trabajo indican que los inventores de los paises
occidentales en el siglo XIX utilizaron alternativa-
mente las patentes o el secreto para proteger sus
hallazgos dependiendo de la garantia que les daba
uno u otro sistema en funcién del tipo de invento. En
ningln momento se demuestra ni se afirma que las
patentes impidieran la innovacion.

Pero el trabajo de Moser si introduce una impor-
tante confusion en el modo de valorar el comporta-
miento de los inventores de los tres paises que
durante unos afios no tuvieron leyes de patentes:
Suiza, Dinamarca y Holanda. Como se ha dicho,
estos paises fueron de los que més innovaciones
presentaron en las exposiciones universales de
1851 y 1876. Esto es lo que le lleva a concluir que
las patentes no son imprescindibles para la innova-
cion. Lo cual es una gran verdad. Pero Moser no
habla del fuerte debate interno que el sistema de
patentes produjo en estos paises, tradicionalmente
librecambistas. En Suiza este debate incluso se lle-
vé a referéndum. En 1882 las patentes fueron
rechazadas por 156.658 votos contra 141.656, lo
cual muestra que no habia consenso ni mucho
menos. Cinco afios mas tarde, la cuestion se volvié
a someter a referéndum y en este caso el resultado
fue a favor de implantar una ley de patentes. Asi, en
1888 Suiza adopto el sistema de patentes y desde
ese momento se convirtié en el pais del mundo con
una mayor ratio de patentes por habitante. Por
supuesto que no fue la ley de patentes la impulsora
de la innovacion en Suiza, que ya antes de 1888 era
uno de los paises mas innovadores del mundo. Pero
tampoco se puede afirmar que esta ley frenara la
innovacion, pues los suizos —hasta la irrupcién japo-
nesa en los afos sesenta— se convirtieron en los
inventores con mayor propension a patentar del
mundo jHabrian innovado més sin sistema de
patentes? Nunca lo sabremos, pero lo que es claro
es que fueron los propios suizos los que voluntaria-
mente adoptaron el sistema y no parece que lo
hicieran para dificultar su capacidad innovadora.

Dinamarca adopté la ley de patentes en 1894,
alcanzando también elevadas tasas de patentes por
habitante. El caso de Holanda es también muy escla-
recedor. Este pais fue uno de los primeros en adop-
tar una ley de patentes (1809). Sin embargo, esta
ley fue suprimida en 1869. En aquellos afos hubo en
Europa un vivo debate sobre el librecambio y Holan-
da, tradicionalmente uno de los paises mas libre-
cambistas, dio ejemplo suprimiendo la ley de paten-
tes, por considerarla contraria a esa corriente. Hay

5 P. Moser, op. cit., pp. 24-25 (traduccién propia).

e ¢

Oficina Espaiiola
de Patentes ¥ Marcas

& cepbET

gue tener en cuenta que todavia en aquella época
los sistemas modernos de patentes estaban en su
etapa de configuracion e implantacion, por lo que es
l6gico que hubiera opiniones contrapuestas. Sin
embargo, Holanda restaurd la ley de patentes a prin-
cipios del siglo XX ;Lo hizo en contra de sus intere-
ses? No parece probable jFue una traicién a sus
principios librecambistas? Alguien podria decir que
si, aunque también es dudoso. La compafiia holan-
desa Philips que ya antes era muy innovadora, se
convirti6 en una de las compaiiias internacionales
con mayor numero de patentes registradas, no sélo
en Holanda sino en todo el mundo. La expansion de
sus mercados y sus ventas se produjo al mismo
tiempo.

Moser explica que una de las ventajas de no dis-
poner de leyes de patentes es que esto permite a
los paises copiar y explotar libremente cualquier tec-
nologia patentada en el exterior: “los paises sin
leyes de patentes fueron capaces de generar un
considerable nimero de innovaciones, a pesar de
los posiblemente mas débiles incentivos para la
innovacion interna. Para Dinamarca, Suiza, y los Pai-
ses Bajos, los beneficios de no tener leyes de
patentes (particularmente la capacidad de copiar
legalmente inventos extranjeros) parece haber neu-
tralizado los efectos negativos sobre los incentivos
a la innovacion interna”®. De esta frase parece des-
prenderse que una de las razones que explican por
qué a los paises sin leyes de patentes les puede
compensar no adoptarlas es la posibilidad del uso
gratuito de tecnologia ajena. Pero, entonces, esta
actividad estaria, como poco, en el limite de lo
moralmente licito. Mientras en la mayor parte del
mundo es necesario pedir licencias y pagar por el
uso de la tecnologia producida por otros, en estos
paises su uso seria totalmente libre y gratuito. Si
tenemos en cuenta el derecho del inventor de
cobrar no por su idea sino por la inversién realizada
para llegar a ella, el sistema de la copia libre podria
considerarse en realidad un robo.

Se podria esgrimir en contra de esto que cual-
quier pais tiene el derecho de considerar el sistema
de patentes injusto e, incluso, inmoral, lo cual justi-
ficaria la copia y uso indiscriminado de toda la tec-
nologia patentada en cualquier parte del mundo.
Pero esto es una falacia, pues estos paises pueden
conocer la existencia de esa tecnologia gracias pre-
cisamente a que el sistema de patentes obliga al
inventor a hacerla publica. Es decir, a estos paises
les pareceria inmoral el sistema de patentes, pero

Con la colaboracion de:

{"f?.r":?';..‘m— C“‘id

17



18

REl en Propiedad Industrial
FIRMAS

JOSE MARIA ORTIZ-VILLAJOS

INVITADAS

Patentes e innovacion. Algunas consideraciones sobre un debate abierto

totalmente ético aprovecharse de un sistema inmo-
ral para sus propios intereses. No parece muy cohe-
rente. Lo coherente en este caso seria permanecer
al margen del sistema de patentes tanto para lo
malo como para lo bueno. Es decir, deberian com-
prometerse a no usar la informacion del sistema
internacional de patentes, sino a generar su propia
tecnologia.

Al parecer, con este sistema el incentivo a la
innovacién podria ser mayor que en el caso de que
se adoptara una ley de patentes. Quiza, pero los
partidarios de esta estrategia cometen el error de
considerar que en un pais sin patentes toda la tec-
nologia generada por cualquiera estaria libremente a
disposicién de todo el mundo. Seria un mundo
maravilloso en el que todas las innovaciones perte-
necerian a todos, por lo que la difusion de la tecno-
logia seria méxima y también, por tanto, los efectos
sociales de la invencion. Esta idea se podria calificar
como la “utopia del comunismo tecnolégico”. Una
idea muy bonita, pero irreal, porque la alternativa
natural de las patentes no es la difusion libre de los
inventos, sino el secreto industrial. Es decir, en
ausencia de patentes, los inventores tratarian de
mantener en secreto sus innovaciones para conse-
guir amortizar su inversion.

Aunque la supresion de las patentes es la solu-
cién optima para algunos partidarios del libre merca-
do, en realidad no tiene por qué serlo: los perjuicios
del secreto industrial para el mercado y la sociedad
pueden ser mucho mayores que los acarreados por
las leyes de patentes, ya que el secreto conduce al
monopolio indefinido tanto de la idea como de la
produccién, mientras que las patentes por definicion
son monopolios temporales de la produccion, pero
no de la idea, que pasa a ser publica desde que se
registra. En realidad, lo que pasaria en ausencia de
patentes es que los inventos cuyo secreto no que-
da desvelado al vender el producto en el mercado,
tenderian a monopolizarse durante el mayor tiempo
posible; mientras que aquéllos cuyo secreto queda
desvelado al comercializarse no podrian monopoli-
zarse: su produccién se podria extender rapidamen-
te entre muchos fabricantes. En esta situacion, los
inventores no tendran facil rentabilizar su inversion,
pues al contrario que los imitadores, ellos tienen
que amortizar un coste fijo que aquéllos no tienen.
Por tanto, la ausencia de patentes desincentivara
fuertemente la innovacion en este tipo de sectores.
No obstante, el secreto si es una forma eficaz de
proteccién en muchos sectores, por lo que estos no
se verian desincentivados en ausencia de patentes.
Esto es cierto, pero, al margen de que los proble-
mas de pirateria y espionaje industrial se multiplica-
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rian, habria que preguntarse quién saldria peor para-
do en un mundo sin patentes. Lo més probable es
que fueran los paises menos desarrollados, ya que
en ese mundo la competencia seria feroz y muy
pocos los incentivos a transferir la tecnologia, por lo
que los més débiles lo tendrian especialmente dificil.

Cabria pensar, entonces, que si el libre mercado
no lleva a la difusion de la tecnologia, quiza el comu-
nismo si podria hacerlo, ya que en ese sistema los
inventores harian publicos sus hallazgos sin contra-
partida alguna en beneficio de una sociedad donde
todo seria de todos. Pero el comunismo ha demos-
trado ser utopico, pues la Gnica manera de que los
hombres se desprendan sin contrapartida del fruto
de su trabajo es mediante la imposicion. Este fue el
método utilizado por la Unién Soviética. Los efectos
devastadores de aquel régimen son bien conocidos,
pero quiza alguien se atreveria a defenderlo argu-
yendo que consiguid grandes avances tecnolégicos.
Y no le faltaria parte de razén, pues la URSS alcan-
z6 grandes logros en tecnologia espacial y arma-
mentistica. Pero, ;jfue gracias a una sociedad con
incentivos para innovar? Evidentemente, no. La
URSS consiguio crear un gran aparato estatal dirigi-
do a la innovacion, en el que obligd a trabajar a cien-
tificos y técnicos, muchos de los cuales habrian pre-
ferido marcharse a otro pais o, quiza, dedicarse a
otras actividades. En fin, es verdad que la URSS
consiguié importantes logros tecnoldgicos, pero lo
hizo a costa de la libertad y el bienestar del pueblo
ruso.

PATENTES Y PAISES EN VIiAS DE DESARROLLO

Otros opositores a las leyes de patentes mantie-
nen que el problema esté en que Occidente ha ide-
ado este sistema y lo ha impuesto en el dmbito
internacional, de tal forma que no hay alternativa
posible: o lo adoptas, o te quedas fuera del mundo
de la tecnologia y, por tanto, de la economia interna-
cional. Si los poderosos del mundo han optado por
este sistema, no te puedes quedar fuera, aunque
pienses que para tu pais o para el mundo seria
mejor que no hubiera leyes de patentes. La Unica
solucién, por tanto, seria que todos los paises se
pusieran de acuerdo en suprimirlas. Asi tendriamos
un mundo sin patentes, lo cual beneficiaria a todos.
Pero esto es imposible, pues son precisamente los
poderosos los grandes defensores de las patentes.
Este argumento también parece razonable, pero su
base es poco sdlida. En primer lugar, porque la alter-
nativa a un mundo sin patentes seria el mundo del
secreto industrial, con las consecuencias ya adver-
tidas: una probable disminucion de la actividad inno-
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vadora y un mas que probable descenso de la difu-
sion internacional de nuevas tecnologias, con efec-
tos previsiblemente mas negativos para los paises
mas débiles.

No obstante, muchos esgrimen que el problema
no esta en el sistema de patentes como tal, sino en
que este sistema favorece a los poderosos y perju-
dica a los paises menos desarrollados. Quizé tengan
razdn, pero no han aportado argumentos convincen-
tes que lo demuestren. Un argumento habitual es el
que dice que son los paises occidentales los que
generan casi todos los inventos, que luego patentan
en todo el mundo, por lo que bloquean la innovacion
en los paises menos desarrollados. Lo primero es
indiscutible, aunque también lo es el hecho de que
el club de paises desarrollados e innovadores ha ido
aumentando en las dltimas décadas gracias a que
algunos paises antes subdesarrollados —como algu-
nos del sudeste asidtico- han sido capaces de
incrementar sus tasas de innovacion. Lo segundo
es més discutible, pues no se sabe muy bien por
qué el que uno corra muy rapido va a hacer que
otros corran mas lentamente, cuando en la pista
caben todos. Es cierto que al patentar, muchas
empresas lo hacen con la intencion de monopolizar
la explotacion de su invento. Esto podria considerar-
se perjudicial para la innovacion en los paises
menos desarrollados. Pero quizé no lo sea tanto: no
hay que olvidar que la proteccion de la patente es
temporal, por lo que pasado el tiempo prescrito, la
tecnologia pasa a ser publica y, por tanto, utilizable
por cualquiera. En cambio, sin patentes, una multi-
nacional podria guardar el secreto indefinidamente
y, por tanto, conservar un monopolio productivo y/o
comercial durante mucho tiempo. Es cierto que en
este caso, los residentes en el pais podrian intentar
copiar la tecnologia y, por tanto, acabar con el
monopolio de la multinacional. Pero, seamos realis-
tas, en las tecnologias mas avanzadas, los paises
menos desarrollados estan muy lejos de alcanzar la
capacidad tecnolégica que les permita copiar y pro-
ducir la tecnologia occidental. Podrian intentarlo,
pero quiza el esfuerzo de recursos y de tiempo que
eso les supondria seria mucho mas costoso que el
aprendizaje a través del documento de la patente.
Ademas, el tiempo empleado en lograr la tecnologia
seria tanto, que, una vez conseguida, otros habrian
ideado métodos y productos mas competitivos, por
lo que el esfuerzo podria haber sido inutil. Es decir,
incluso en el caso de que los paises subdesarrolla-
dos lograran desarrollar por sus propios medios la
tecnologia, dificilmente podrian competir con paises
que innovan mas y mas répidamente. Las patentes,
por tanto, no parecen tan perjudiciales. Quiza se
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podria discutir la posibilidad de reformar las leyes de
patentes, de tal forma que en los paises en vias de
desarrollo el monopolio temporal fuera inferior y
pudieran asi beneficiarse antes de la libertad de
fabricacion. Esto sin embargo, obligaria a discrimi-
nar, seguramente, entre inventores locales y extran-
jeros e incluso entre tipos de tecnologia. La cues-
tion no es sencilla y las implicaciones de este tipo
de medidas no son tan claras, pero quiza por ese
camino pueda llegar a encontrarse el sistema que
sea més favorable para esos paises.

Pero hay que tener en cuenta que las multinacio-
nales no siempre patentan para monopolizar la
explotacién del invento, sino que en muchos casos
es una estrategia para hacer negocio a través de la
venta de licencias a productores locales. Los con-
tratos de licencia implican no soélo la transferencia
tedrica de tecnologia de la patente, sino ademés
una transferencia efectiva a través de la formacion
de técnicos locales y de la transmision de un know
how adquirido por la experiencia, que muchas veces
es més valioso y util que la propia patente. Es cier-
to que estos contratos de licencia no se suelen
hacer con las tecnologias méas avanzadas de las
empresas, sino con otras mas maduras. Sin embar-
go, pueden ser tecnologias que favorezcan el pro-
greso de los paises en desarrollo, que, ademas,
pueden no estar preparados para absorber las ulti-
mas técnicas. En cualquier caso, parece dificil que
esto pueda ser perjudicial para ellos. Para la Espafa
de las décadas de 1950 y 1960, los contratos de
licencia firmados con compaiias extranjeras fueron
fundamentales para su desarrollo. Estos contratos
transfirieron tecnologia un poco desfasada, pero la
formacion y los conocimientos que aportaron eran
muy superiores a los que habia en Espafa. Sirvie-
ron, por tanto, para incrementar la capacidad técni-
ca de las empresas espafolas y, ademés, les dio
alas para innovar por su cuenta. El sistema de
patentes fue en muchos casos el cauce para la
transferencia de esta tecnologia, por lo que cumplié
un papel positivo. Quiza haya otros posibles cauces,
pero cualquier otro sistema que se establezca para
transferir tecnologia supondré -al igual que las
patentes— un coste para el pais receptor y un ingre-
so para el que la transfiere.

A la vista de estos argumentos, no esta claro
que para los paises en vias de desarrollo pueda ser
mas beneficioso no tener ley de patentes. En reali-
dad, el problema de la innovacion en esos paises no
son las leyes de patentes, ni las multinacionales, ni
el capitalismo salvaje. Su problema es cultural, insti-
tucional y educativo, asi como ‘temporal’: es impo-
sible que alcancen instantaneamente un nivel de
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desarrollo econdmico y tecnoldgico que los paises
occidentales han tardado siglos en lograr. El argu-
mento de Moser para justificar la posible utilidad de
la supresion de las patentes en esos paises es peli-
groso, ya que se apoya en los ya citados casos de
Suiza, Dinamarca y Holanda. Es cierto que los tres
paises —que carecieron de ley de patentes durante
buena parte del siglo XIX- alcanzaron altas tasas de
innovacion, pero la causa de ello no era la ausencia
de patentes, sino el mucho tiempo que llevaban
invirtiendo en educacion y tecnologia. Holanda fue
en el siglo XVIl y buena parte del XVIIl la mayor
potencia naval y una de las més poderosas econo-
mias del mundo, asi como pais pionero en muchas
innovaciones agrarias, industriales, financieras, etc.
Suiza, dada su mala dotacion para la agricultura, se
especializd desde la Edad Media en industrias
mecénicas y otras actividades de alto nivel técnico.
Después de siglos invirtiendo en ciencia y educa-
cion, el resultado fue una elevada capacidad técnica
alcanzada en el siglo XIX no sélo en industrias de
mecanica de precision, sino también quimicas y ali-
mentarias. Ademés, como hemos explicado, los
tres paises acabaron adoptando el sistema de
patentes: Suiza en 1888, Dinamarca en 1894 y
Holanda, que lo habia tenido entre 1809 y 1869, vol-
vi6 a adoptarlo en 1912. No parece, pues, muy
apropiado invocar estos tres ejemplos para animar a
los paises en vias de desarrollo a no implantar o
rechazar las leyes de patentes.

En todo caso, antes de plantearlo hay que pre-
guntarse qué paises en vias de desarrollo no tienen
en la actualidad ley de patentes. Brasil la adoptd en
1830, México en 1832, India en 1856, Argentina en
1864, Turquia en 1880, Tunez en 1888, Marruecos
en 1916, Siria en 1924, Tanger en 1938, Egipto en
1949, ... El tratado internacional mas importante en
materia de patentes es el Patent Cooperation Tre-
aty (PCT)6, que fue firmado en Washington en
1970 por unas pocas naciones, pero que en la
actualidad esta integrado por 123 paises, la mayo-
ria en vias de desarrollo. No hay ningun pais signi-
ficativo que se cuestione la necesidad de una ley
de patentes. Ademéas de las Oficinas Europea,
Japonesa y Norteamericana de Patentes, que son
las més poderosas, existe una Organizacion Regio-
nal Africana de la Propiedad Industrial y una Oficina
Euroasidtica de Patentes. jAcaso todos se mue-
ven por la presion de los paises poderosos? Aun-
que es innegable que el peso de Occidente es

6 Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.

grande, los paises menos desarrollados no son
meras marionetas de los desarrollados: tienen per-
sonalidad, criterio y fuerza crecientes en la defen-
sa de sus intereses. jSe equivocan al optar por el
sistema de patentes? Puede ser, pero antes de ani-
marles a que lo abandonen, estudiemos muy bien
las razones que pueden aconsejarlo. Quizd mas
que la supresion se puede pensar en la reforma de
las leyes de patentes para facilitar la innovacion en
esos paises. Hagdmoslas menos fuertes, como
dice Moser, y favorezcamos especialmente a los
inventores autéctonos. Pero no esperemos mila-
gros automaticos de esas reformas. Habran de
pasar décadas hasta que empiecen a tener altas
tasas de innovacion. No obstante, no se puede
perder de vista que aunque la participacion de los
paises en vias de desarrollo en el total de patentes
mundiales es todavia pequenia —no llega al 10%-—,
no ha dejado de crecer en los ultimos afos.

PATENTAR CONOCIMIENTOS TRADICIONALES:
¢PROTEGER O EXPOLIAR?

Hace unos afios, Vandana Shiva, una conocida
ecologista india, directora de la Fundacién para la
Ciencia, la Tecnologia y la Ecologia en la India, escri-
bié un libro titulado ;Proteger o expoliar?’, que
aborda la controvertida cuestién de las patentes
biotecnoldgicas. Segun esta autora, las multinacio-
nales, a través de las patentes, se estén apropiando
de conocimientos tradicionales de paises en vias de
desarrollo tanto en medicina como en algunos tipos
de semillas. Al tratarse de conocimientos tradiciona-
les, ni estaban patentados ni eran conocidos por la
ciencia occidental. Pero las multinacionales han des-
cubierto su utilidad, por lo que estan buscando
estos conocimientos y patentédndolos como si fue-
ran propios. Shiva califica esta actividad de “biopira-
teria” y la considera un crimen que hay que perse-
guir y castigar con dureza, ya que no solo es que las
multinacionales farmacéuticas y agrarias se benefi-
cien de algo que no es suyo, sino que al patentarlo
impiden que otros usen esos conocimientos, o bien
cobran un precio por ellos, cuando antes eran acce-
sibles para todos. Sin duda, esa es una actividad
inmoral. Pero hay que saber que, de hecho, las
leyes de patentes no permiten patentar esos cono-
cimientos, pues las patentes, por definicion, prote-
gen solo inventos novedosos. Seria absurdo que
alguien intentara patentar la imprenta, por mucho

7'V. Shiva (2003), ;Proteger o expoliar?: los derechos de propiedad intelectual, Barcelona, Intermon/Oxfam
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que no se haya patentado nunca. Tampoco se podri-
an patentar productos como el vino o las variedades
de uva tradicionales. Si esto no se puede hacer con
los conocimientos tradicionales occidentales,
icémo se va a poder hacer con los de otros paises?
Las leyes de patentes no permiten esto, pero han
de perfeccionar sus sistemas de control para impe-
dirlo. Como sucede con todas las leyes, siempre
hay algunos que intentan saltarselas. La ventaja del
sistema de patentes es que permite la denuncia de
estos casos ante la justicia, por lo que los abusos e
inmoralidades pueden ser castigados.

De todas formas, habria que estudiar caso por
caso las denuncias de Shiva. Podria suceder que
algunas de las patentes de que habla sean mejoras
sobre semillas o medicinas tradicionales. En este
caso, si seria licito patentar, pues las mejoras supo-
nen en realidad nuevos productos y son resultado
de inversiones propias en |+D. No olvidemos que la
mayor parte de los inventos se han basado en cono-
cimientos tradicionales o anteriores, que han sido
mejorados o superados. Este es el secreto del
avance de la ciencia y de la técnica, y una conse-
cuencia logica de la naturaleza publica de los cono-
cimientos. Los inventos que mejoran técnicas ante-
riores suponen un progreso en beneficio de la
humanidad. Estos inventos, ademas, no bloquean ni
la fabricacion ni el uso de los conocimientos tradi-
cionales o técnicas ya existentes. Es cierto que,
debido a su mayor calidad o productividad, pueden
hacer desaparecer del mercado productos anterio-
res y, por tanto, poner en una dificil situacion a los
fabricantes tradicionales. Quiza es esto lo que esta
pasando en algunos de los casos que denuncia Shi-
va. Pero este no es un problema nuevo. Los inven-
tos siempre perjudican a alguien, pero este perjuicio
es particular y a corto plazo. La sociedad en su con-
junto se vera beneficiada y muchos productores tra-
dicionales seran capaces de reconvertirse e, inclu-
so, de mejorar su situacion. También los artesanos
textiles se vieron perjudicados por las nuevas
maquinas inventadas en la revolucién industrial; y
los carreteros por el invento de la locomotora. Algu-
nos trabajadores de esos sectores no pudieron o no
supieron reconvertirse y, por tanto, para ellos las
innovaciones fueron causa de un drama personal.
Sin quitar valor a esos dramas, jquién se atreveria
a decir que la locomotora perjudicé al sector del
transporte? No podemos olvidar, ademas, que los
puestos de trabajo que destruyen las innovaciones,
habitualmente son menos de los que crean.

Si las variedades de semillas creadas por las
multinacionales son més productivas que las tradi-
cionales, jno les interesard méas a los agricultores
indios comprar las nuevas para producir mas? Todo
es cuestion de un fino calculo econdmico. Desde
luego, si el uso de las nuevas semillas mejora su
situacion, lo logico es que las utilicen. Hay que huir
de planteamientos demagdégicos como el de los que
sostienen que el problema del Tercer Mundo son las
multinacionales. El problema estd méas bien en ese
tipo de argumentos por su falta de rigurosidad, que
muy facilmente conduce a agravar las dificultades y
no a solucionarlas. Quizd haya multinacionales
explotadoras e inmorales, pero otras se salvaran. Si
las multinacionales son tan malas, es dificil explicar
por qué los paises en vias de desarrollo estan dese-
ando que se instalen alli. También es dificil entender
cémo a las multinacionales les puede interesar
explotar y empobrecer a los paises en vias de desa-
rrollo, cuando en muchos casos son mercados
importantes para ellas jNo les interesard méas bien
que estos paises progresen para que también
aumenten su capacidad de compra?

En cualquier caso, es claro que no se puede per-
mitir abusos como los denunciados por Shiva, sean
pocos o muchos. Y algo se esta haciendo en esta
linea. Los acuerdos internacionales de patentes se
han creado y se han ido perfeccionando, entre otras
cosas, para luchar contra esas préacticas. Uno de
ellos es el establecido en el anexo 1C de la Organi-
zacion Mundial del Comercio (1994), que recoge el
“Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados con el Comercio”,
conocido cominmente como el TRIPS Agreement8.
Como su nombre indica, se trata del compromiso de
los paises firmantes de proteger en su territorio los
derechos de propiedad intelectual de los comercian-
tes del resto de los paises; es decir, evitar la apro-
piacion indebida de dichos derechos, a veces no
protegidos adecuadamente por las leyes naciona-
les. Otra de las finalidades del acuerdo es evitar que
se puedan cometer abusos como el descrito por
Shiva, de tal forma que los conocimientos tradicio-
nales no puedan ser patentados en ninguno de los
paises firmantes. Ademas, el acuerdo impone res-
tricciones importantes a las patentes sobre produc-
tos biotecnoldgicos; concede poder a los gobiernos
para “anular” patentes de productos farmacéuticos
en paises donde pueda ser necesario en casos pun-
tuales; crea un sistema de licencias obligatorias
para aquellas companias que no produzcan o distri-

8 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
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buyan adecuadamente sus productos; impone tam-  ndémico y tecnolégico de los paises. No obstante, ha
bién medidas para evitar el uso fraudulento de las  sido y sigue siendo polémico. Ante estas criticas,
patentes para crear monopolios artificiales, etcéte- cabe preguntarse por qué el uso de las patentes se
ra. En fin, se trata de un acuerdo para poner orden  ha expandido de manera tan notable —geogréfica y
en el uso internacional de la propiedad industrial, cuantitativamente— desde sus origenes en el siglo
pero también para evitar abusos y favorecer en bue- XV hasta nuestros dias jNo serd, quiza, porque ha
na medida a los paises menos desarrollados. demostrado ser en la practica un sistema adecuado
para proteger y difundir las innovaciones tecnoldgi-
Muchos hechos indican que el sistema de paten-  cas, a pesar de sus inconvenientes?
tes ha contribuido favorablemente al desarrollo eco-
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El Valor Econdmico
de las Patentes

La Patente como Activo Empresarial

INTRODUCCION

La Propiedad Industrial y en particular las patentes son un activo empresa-
rial muy importante que se estd desvelando como clave en el patrimonio
empresarial.

Los activos intangibles son parte intrinseca de las empresas. La sociedad
se ha transformado de manera que el valor que antes se producia por la capi-
talizacion o por la mano de obra, y en la medida en que son necesarios nue-
vos factores competitivos, el valor afiadido esta hoy dia méas relacionado con
la productividad e innovacién. El conocimiento se ha convertido en un activo
esencial que posiciona a la empresa frente al mercado. En esta sociedad del
conocimiento es muy relevante el capital intelectual representado por las
patentes, las marcas, el know-how, secretos comerciales, etc.

Al tomarse conciencia del valor intrinseco que proporciona a las empresas
el capital intelectual se han ido modificando actitudes enfocandose en el
desarrollo de sistemas que consigan de forma mas eficaz transformar en
retornos econdémicos y financieros la cartera de Propiedad Industrial. Es por
tanto que actualmente es esencial realizar una buena gestién de los activos
relacionados con la Propiedad Industrial para alcanzar y mantener altos nive-
les de competitividad. Se esté extendiendo cada vez més la necesidad de
contar con asesores externos o internos que estén familiarizados con la cul-
tura y gestion de la propiedad industrial. La especializacion en este sentido es
imprescindible si ademas se tiene en cuenta que el &mbito empresarial se
extiende cada vez a mas nivel internacional.

¢Cual es el valor de las patentes?

Las patentes representan una serie de ventajas claramente perceptibles
relacionadas con su objetivo fundamental de proteccién cuando se comercia-
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liza el invento patentado. Asi se percibe como bene-
ficio directo el producido por el propio monopolio de
explotacién; el beneficio obtenido al otorgar una
licencia a un tercero para su explotacion; la posibili-
dad para realizar una asociacion con otra empresa
para su comercializacién; licencias cruzadas; o la
propia venta de la patente. En este sentido, excluir
a otros de la comercializacion de una invencion pue-
de ser muy valioso si supone la total exclusividad en
un mercado durante los 20 afios de la vida de una
patente. El caso mas notable se observa en los pro-
ductos farmacéuticos que generan millones de
euros diarios mientras que los genéricos equivalen-
tes menos de la mitad.

Pero lo que se esta poniendo méas de manifiesto
actualmente, es la otra serie de ventajas asociadas
a ese valor intangible que tienen las patentes. Por
ejemplo:

® Posicion dominante o privilegiada para la nego-
ciacion con otras empresas.

e Facilita la adquisicion de financiacién de recursos
ajenos y atrae a nuevos inversores.

® Aumenta el prestigio de la empresa, y su imagen
de calidad y por lo tanto mejora su posicion fren-
te al consumidor o cliente.

* Es un exponente real de su fortaleza técnica y
competitiva ya que representan una clara actitud
de generacion de valor interno orientado a la
innovacion.

e Aumentan el valor total de la empresa frente a
posibles adquisiciones o fusiones con otras
empresas.

® En consecuencia aumentan su eventual cotiza-
cién bursétil.

Esta realidad que hasta ahora se consideraba
implicitamente asociada al valor que representaban

INVITADAS

las patentes, pero siempre como un efecto benefi-
cioso secundario, estad transforméndose hasta el
punto de ser en muchas ocasiones el motivo princi-
pal de la existencia de una cartera de patentes en la
empresa.

La cuestion es que las patentes pueden llegar a
ser el principal activo de una empresa, incluso aun-
que no se realicen beneficios de forma directa aso-
ciados a esos titulos. La propiedad industrial y en su
caso la patente es un pardametro que cuantifica ade-
cuadamente el afan de innovacién. Una politica
orientada hacia la propiedad industrial es en definiti-
va una orientacion hacia el progreso y la competiti-
vidad

En el estudio publicado por la Comisién Europea
“The Value of Patents for today's Economy and
Society” (Mayo 2005) se reflejan los diferentes
usos y motivos para patentar extraidos de datos de
la encuesta PatVal-EU en el entorno europeo:

e Uso interno: Para explotacion industrial o comer-
cial. Se poseen los elementos necesarios para
su puesta en el mercado.

Licencia: Se vende para su explotacién por otro.
Licencia-Cruzada: Se licencia en contrapartida
por otra innovacion

¢ Licenciay Uso: Por motivos de capacidad o difu-
sion.

® Bloqueo de competidores: La patente que tiene
un elemento esencial para el desarrollo no se
licencia con el objeto de entorpecer a la compe-
tencia.

® Patente dormida: En estado latente en preven-
cién de posibles acciones. (Tabla 1)

Si bien la intencion de comercializar es cercana
al 50%, sin embargo se desvelan valores altos de
otros usos mas relacionados con posiciones estra-

oraiuse Loy | OO oot B doopy
DE 49.59% 4.74% 2.08% 3.94% 14.40% 25.25% 100.00%
ES 52.44% 8.54% 2.03% 5.28% 19.11% 12.60% 100.00%
FR 64.60% 5.42% 7.35% 2.13% 11.61% 8.90% 100.00%
IT 55.52% 5.09% 1.29% 5.00% 23.53% 9.57% 100.00%
NL 47.10% 7.57% 3.83% 4.67% 23.46% 13.36% 100.00%
UK 45.66% 10.21% 4.62% 3.10% 23.45% 12.97% 100.00%
Total 50.49% 6.38% 3.03% 3.97% 18.69% 17.44% 100.00%

Tabla 1: The distribution of by country (Number of observations = 7,714)
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Man- Electrical Chemical & Process Mechanical

months Engineering  Instruments Pharr?:é:ﬁutical Engineering Engineering Total
<1 15.48% 12.83% 3.00% 13.37% 16.57% 12.62%
1-3 24.02% 17.81% 13.88% 19.43% 24.78% 20.51%
4-6 20.09% 18.47% 19.13% 18.57% 19.31% 19.12%
7-12 17.67% 18.47% 21.25% 17.27% 17.26% 18.22%
13-24 13.37% 14.27% 20.19% 16.40% 13.52% 15.56%
25-48 5.66% 12.17% 12.94% 9.43% 5.31% 8.58%
49-72 1.28% 2.10% 3.69% 2.36% 1.37% 2.12%
>72 2.42% 3.87% 5.94% 3.17% 1.89% 3.28%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Tabla 2: The man-months required by the patents invention process by “macro” technological class

tégicas competitivas. Hay que tener en cuenta que
pocas patentes rinden beneficios econdmicos direc-
tos. Para empezar muchas no se explotan porque
los titulares no tienen suficientes recursos para
hacerlo (por ejemplo las PYMES, inventores indivi-
duales o instituciones universitarias o cientificas).
Por otro lado hay muchas patentes de grandes
empresas que tampoco se llevan a la préactica y su
utilizacién debe encuadrarse dentro de esos propo-
sitos estratégicos.

VALORACION DE UNA CARTERA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los activos intangibles son parte del valor de
mercado de la empresa. Sin embargo, la contabili-
dad tradicional no proporciona informacién absoluta-
mente precisa sobre el valor real de dichos recur-
sos. Hay que considerar que dicha contabilidad se
establece en base a una corriente de pensamiento
donde se valoran més los bienes fisicos y tangibles
que los intangibles. Una dificultad afiadida es que la
valoracion de intangibles dentro de las empresas es
un tema relativamente nuevo y que las técnicas que
se utilizan no estén exentas de dificultades causa-
das por la propia idiosincrasia de un bien de dificil
medicién pero con un gran valor. No es extrafio que
el valor de intangibles represente el 50% o mas del
valor total de una empresa.

Es por esto que cada vez es més necesaria la
existencia de métodos de valoraciéon de cartera de
propiedad industrial que ofrezca una mayor transpa-
rencia a accionistas, inversores o entidades de
financiacion y a las propias administraciones publi-
cas.

e ¢
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En la valoracion se pueden distinguir los intangi-
bles adquiridos a terceras partes que se pueden
tasar claramente, frente a aquellos producidos inter-
namente que necesitan un sistema de valoracion y
de control mas exigente. El esfuerzo humano y
financiero que se dedica a la creacion de innovacio-
nes que luego se patentan y que ademés exige un
coste de mantenimiento posterior, debe estar equi-
librado por el rendimiento de cualquier tipo que se
obtenga.

Entre los procedimientos para valorar los activos
de propiedad industrial podrian destacarse aquellos
que estén basados en el precio de coste por un lado
y aquellos que se basan en el mercado.

En los métodos que valoran el coste se tienen en
cuenta los gastos incurridos asi como el trabajo rea-
lizado. Se adjunta tabla de la encuesta PatVal-EU
donde se valoraron el coste de carga de trabajo aso-
ciada a una patente en meses/hombre de trabajo en
distintos campos de la tecnologia. (Tabla 2)

Los costes de produccion no son los Unicos. Hay
gue tener en cuenta ademas los costes asociados a
todo el ciclo de la patente. Tramitacion nacional o
internacional, mantenimiento, anualidades y gastos
de agentes y/o gastos internos administrativos.
Igualmente deberia considerarse el coste de posi-
bles litigios posteriores.

Todos estos costes se deben comparar y revisar
con los incurridos en situaciones semejantes. En
caso de haber sido incurrido ya el coste hace tiem-
po, la valoracién se estima por el coste asociado a
su posible reposicion o sustitucion.

En los métodos de valoracion por el mercado, la
estimacion debe basarse en precios obtenidos de
transacciones conocidas del mercado que muestren
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la compra-venta de activos semejantes. La venta de
una patente similar seria un buen dato para este cal-
culo. El problema que aparece es que el mercado de
patentes no es demasiado transparente para este
tipo de transacciones. Toda clase de indicadores
obtenidos del mercado pueden eventualmente utili-
zarse para valorar una patente. Por ejemplo los
derechos de licencia de patentes similares, tasacio-
nes de otras patentes cuando se ha realizado la
liquidacion de un embargo, subastas, etc. Igualmen-
te se pueden cotejar estas estimaciones y corregir
con los datos obtenidos de la propia situacion como
patente, como son el nimero de veces que ha sido
citada después de su publicacion, numero de paises
a la que se ha extendido la proteccion, nimero de
oposiciones o litigios, etc.

Otro factor que debe considerarse es el de la
propia fluctuacién de su valor. Al igual que cualquier
otra propiedad, el valor de una patente fluctiia en el
tiempo de acuerdo con el mercado. Una invencion
que fue avanzada puede quedar desfasada por un
competidor que haya encontrado una mejor alterna-
tiva. Incluso una patente soélida podria estancar la
innovacién en un sector, disminuyendo la demanda
por el alto precio y reducir su propio valor.

En la tabla siguiente se representa graficamente
el valor dado por los titulares en la encuesta PatVal-
EU (valores en euros). El valor estadisticamente
méas frecuente esta en el rango de
300.000/1.000.000 euros. (Gréfico 1)

Cabria mencionar también como método de cal-
culo para el valor de una patente el de flujos de caja

INVITADAS

descontados, siendo este valor el beneficio atribui-
ble al ahorro como consecuencia de ser titular de la
patente. Mediante estimaciones del valor de adqui-
sicién de patentes en comparacion con el desarrollo
propio se obtienen unos valores en el entorno del
15%. Es decir el promedio de desarrollo propio
supone un 15% de ahorro frente a la adquisicion de
I+D. Parece existir una relacion directa entre la acti-
vidad de patentes y de 1+D de las empresas y la
obtencion de un beneficio asociado. Estudios en los
mercados de valores concluyen que el valor de las
empresas que poseen una buena politica de Pl se
incrementa en un 20%.

LA PATENTE COMO ACTIVO EMPRESARIAL.
CONTEXTO INTERNACIONAL

En los ultimos 20 afios la cartera de activos de
las firmas mas importantes se ha doblado, sin
embargo su valor de mercado se ha multiplicado por
10. Esta diferencia se explica por el valor de los acti-
vos intangibles: prestigio, reputacion y lo més
importante el capital del conocimiento. Se estima
que el 70% del valor de una compafiia actual recae
en sus activos intangibles, valor que ha subido des-
de el 40% en los afios 80 (Informe Gowers). Esto
significa que las compaiias se valoran entre 3 o 4
veces su patrimonio neto.

Como ejemplo de préactica asociada a la creacion
de valor mediante intangibles, que pone de manifies-
to esta situacion, son los procesos de Capital/Ries-
go, donde se procederia a la toma de participacion
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temporal de una compaiiia con el objetivo de produ-
cir una rapida revalorizacion y una vez que ha incre-
mentado su valor, proceder a su venta. La propiedad
industrial es una de las formas mas eficaces de cre-
ar valor intrinseco a una empresa sin asumir un cos-
te demasiado elevado. Por ejemplo, por un procedi-
miento de potenciacion o transformaciéon de la
imagen de la empresa por medio de creacién de
nuevas marcas o bien por introducir una cultura de
patentes mediante la conversion de las innovacio-
nes que se produzcan internamente en la empresa
en el valor que representan los bienes intangibles.

El interés en las patentes se pone de manifiesto
en el nimero de solicitudes de patentes en la Ofici-
na Europea de Patentes, el cual se ha doblado en
los dltimos 10 afios, lo que indica un crecimiento
anual, en este contexto europeo, del orden del 8%
muy superior al crecimiento econdémico en ese
periodo. Igualmente el ritmo de crecimiento de soli-
citudes PCT en el periodo 1990-2006 es del orden
del 15% anual, el triple del crecimiento econdmico
mundial.

En la tabla siguiente de solicitudes de PCT se
muestra la inflexion que se produce en el nimero de
solicitudes PCT al principio de la década de los 90

Otro factor muy importante que esta influyendo
notoriamente en este crecimiento en el niumero de
patentes es la consolidacion internacional de mar-
cos juridicos e institucionales apropiados para la
adquisicion, mantenimiento y ejercicio de los dere-
chos de patentes. El histéricamente reciente creci-
miento e implantacion internacional de sistemas que
afianzan el sistema juridico de las patentes, como
son la expansién del PCT, ADPIC, acuerdos interna-
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cionales comerciales como los que se desarrollan
actualmente en Latinoamérica, etc., favorecen este
incremento. Bien es cierto que la propiedad indus-
trial necesita de seguridad juridica para desarrollar-
se adecuadamente en los distintos paises, ya que
se puede observar una relacion directa entre expec-
tativas econémicas de un pais y el interés que des-
piertan por la propiedad industrial internacional.
Pareceria que el factor monopolistico de proteccion
o impedir una fabricacion en un determinado territo-
rio es menos importante a la hora de patentar que
las perspectivas de una empresa de inversién o de
implantacion en un nuevo mercado.

Como conclusién y a la vista de este conjunto de
datos y observaciones que desvelan la importancia
del valor que representan los activos intangibles,
hace que se pueda apuntar que una de las razones
para el incremento en el nimero de solicitudes de
patentes a nivel mundial puede atribuirse al incre-
mento patrimonial que produce y las consecuentes
ventajas que para las empresas conlleva. Se trataria
no de proteger las invenciones sino de obtener un
numero elevado de patentes. Patentar como sea.
En lugar de generarse una invencion y por lo tanto
patentarla para protegerla, se estaria invirtiendo el
proceso. Primaria el objetivo estratégico de obtener
una cantidad determinada de patentes y luego tratar
de justificarlas mediante pequefias innovaciones o
avances. Esta practica, que tampoco es nueva, al
haberse extendido en la manera que aparentemente
lo esta haciendo, y con esta causa econdmica sub-
yacente, distorsiona el sistema y provoca un incre-
mento injustificado de solicitudes de patente que
excederia el ratio del desarrollo tecnolégico actual.

Con la colaboracion de:
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La Preparacion de la Oficina
Brasilefia para los Avances de la
Propiedad Intelectual en Brasil

a atencion que las autoridades del gobierno de Brasil han dado, en los

ultimos afos, al sistema de propiedad intelectual, sobre todo al apa-

rejamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPD? vie-

ne al encuentro de las ansiedades de una comunidad de usuarios des-

de del inventor solitario hasta los complejos industriales de
tecnologias de punta, de microempresarios hasta grandes empresas cuyo prin-
cipal patrimonio esté en la inversion en sus activos intangibles.

Al INPI, no le cabe otra opcidon que no sea el fortalecimiento de un proceso
de modernizacién, que tuvo inicio en 2004, después de la implantacion de la pri-
mera fase de la Politica Industrial, Tecnoldgica y de Comercio Exterior (PITCE)2
del gobierno brasilefio. Tal politica ha sido desarrollada en sintonia con todo un

JORGE AVILA

Presidente de INPI  nuevo arreglo juridico interno, caracterizado por el surgimiento de la Ley de
(Instituto Nacional de la  Innovacion (Ley n° 10.973/2004)3 y de la Ley n° 11.196/20054, que ofrecen

incentivos a la innovacion.

Estos nuevos instrumentos juridicos tienen como objetivo impulsar al pais en
un contexto internacional caracterizado por activos inmateriales que pasaron a
ocupar espacio central en la economia globalizada, cada vez méas dependientes
de sistemas eficientes para su apropiacion y comercializaciéon. Como conse-
cuencia, las oficinas de propiedad intelectual en todos los paises estan sufrien-
do reformulaciones.

Propiedad Industrial) de
Brasil

1 El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPD es una autarquia federal subordinada
directamente al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Para mas detalles ver
www.inpi.gov.br.

2 Para més detalles ver
www.abdi.com.br/abdi_redesign/publicacao/engine.wsp?tmp.area=332.

3 Para tener su contenido en portugués ver http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Lei/L10.973.htm.

4 Para tener su contenido en portugués ver http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11196.htm.

Con la colaboracion de:
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Para el Estado brasilefio, la
seguridad y la agilidad del siste-
ma de marcas y patentes signifi-
can garantizar a los inversionistas
internacionales y a la comunidad
cientifica un ambiente de respeto
y seguridad para el desarrollo de
productos, servicios e investiga-
ciones cientificas, una vez que la
propiedad industrial y la innova-
cion tecnoldgica son hoy com-
prendidos como pilares funda-
mentales del desarrollo de los
paises.

En ese sentido esta incluso el
programa de reestructuracion del
INPI. Este no busca solamente la
eficiencia, sino también la facilita-
cién del acceso de los ciudada-
nos y empresas a los servicios
prestados por el Instituto y el
desarrollo de una cultura de pro-
piedad intelectual que favorezca
el crecimiento y la insercion inter-
nacional de las empresas en la
economia global.

Para tanto, ademéas de la con-
solidacién de avances en el area
de informética, en el refuerzo de
personal y en la reestructuracion
administrativa, el INPI, implemen-
td un planeamiento estratégico
con acciones previstas hasta el
afo 2011. Asi, en la concepcion
de ese trabajo, hasta la razéon de
existir del INPI ha sido reconside-
rada.

De acuerdo con la interpreta-
cién anterior de la ley brasilefia
de propiedad industrial, creada en
1996, el INPI limitaba su finalidad
a “ejecutar, en ambito nacional,
las normas que regulan la propie-
dad industrial”. Hoy, la misién del
INPI, como esta definido en el

Brasil

Panoramicas

planeamiento estratégico es
“crear un sistema de propiedad
intelectual que estimule la innova-
cién, promueva la competitividad
y favorezca el desarrollo tecnolé-
gico, econdmico y social del
pais”®.

Con el compromiso de confe-
rir un caracter practico a esta
mision, el INPI promueve accio-
nes de articulacién con institucio-
nes cientificas, asociaciones
empresariales y centros académi-
cos, creando una direccidn espe-
cialmente con este objetivo -
Direccion de Articulacion e Infor-
macién Tecnoldgica (DART)S.
Ademas de eso, la institucion ha
invertido en informatica, adoptan-
do en septiembre de 2006 el e-
Marcas, un sistema de depdsitos
de marcas totalmente informati-
zado.

Todo el proceso de solicitud
de registro de marcas es hecho
de forma digital, eliminando la
necesidad de papel. Con este
sistema, la capacidad de registrar
marcas ha pasado de 50 mil soli-
citudes por afo a 250 mil solicitu-
des por afo. Los plazos pasaron
de seis anos, de media, a menos
de dos afos para el andlisis de
decision de todas las solicitudes,
debiendo llegar a la media mun-
dial de un afno en los proximos
meses.

A finales del afo 2009 sera
inaugurado el e-Patente. Este
contexto de modernizacion e
informatizacion representan un
nuevo nivel de actuacion de la
Institucién en sus 37 afos de
existencia. Con la implantacién
de estos sistemas, el estado bra-

REl en Propiedad Industrial

silefio se queda mas fuerte, en la
medida que proporciona al sector
productivo e inversionistas inter-
nacionales la garantia de contar
con un sistema més rapido y
seguro.

En otro eje de actuacion, el
INPI se prepara para actuar como
Autoridad Internacional de Bus-
queda y Examen Preliminar de
Patentes, reconocimiento que le
ha sido concedido en septiembre
de 2007 por la Asamblea General
del Tratado de Cooperacion de
Patentes (PCT) en el ambito de la
Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPD?.

Con este reconocimiento, el
Brasil se afirma como un impor-
tante actor en las discusiones
sobre propiedad intelectual en el
mundo. En la préactica, facilita el
uso del sistema de patentes para
empresas e inventores brasile-
fios, una vez que, en paralelo, el
resultado més concreto para las
solicitudes de patentes de brasi-
lefos en el exterior, hoy repre-
sentando porcentajes infimos,
sera su crecimiento significativo,
ya que las solicitudes de busque-
da y examen podran pasar a ser
hechas en portugués a partir de
enero de 2009.

Esta conquista brasilefia debe-
ra incentivar a nuestros vecinos
de la América Latina a observar
con mas interés el Tratado de
Cooperacion de Patentes (PCT)
y su sistematica8. Y mas: al acep-
tar el uso del idioma portugués en
los exédmenes preliminares de
solicitudes de patentes, facilita
también la aproximacién de los
paises africanos de lengua portu-

5 Para méas detalles acerca del Planeamiento Estratégico del INPI y sus principales directrices (version en esparfiol) ver
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/planejamento.
6 Para el organigrama completo del INPI ver http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/index.htm-new-version.
7 Para mas informaciones acerca de la OMPI, del PCT y su operacion ver
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html

8 Hoy apenas 11 (once) paises son participantes del PCT en la region. Disponible en el Informe de la OMPI n° 423, de 15 de

Abril de 2008.
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guesa en direccion al mundo de la
propiedad intelectual.

Otro desafio es preparar el
INPI para la adhesion al Protoco-
lo de Madrid?, sistema adoptado
por 75 paises, que, en lineas
generales, permite al empresario
exportador la proteccién de las
marcas en el exterior, con signifi-
cativa reduccion de recursos, una
vez que proporciona la posibilidad
de la solicitud electrénica simulta-

Propiedad Intelectual en Brasil

nea en los paises signatarios en
un Unico proceso. Al mismo tiem-
po, facilitanse los tramites para
marcas extranjeras en Brasil.
Asi, todas las condiciones
estan siendo dadas para que el
INPI se torne un érgano de exce-
lencia. Por tanto, se fortalece la
estructura operacional, creando
unidades dedicadas a la investi-
gacién y educacion, y se promue-
ve la articulacion con entidades

9 Para mas detalles sobre el Protocolo de Madrid ver
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html.
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que componen el Sistema Nacio-
nal de Innovacién brasilefo.
Esperamos seguir adelante en
ese camino, de manera cada vez
mas acelerada, propiciando opor-
tunidades concretas no solamen-
te para el Brasil como también
para todos los paises en desarro-
llo de nuestra regién, y para
todos aquellos que deseen apro-
vechar las buenas oportunidades
de inversion en el pais.

Con la colaboracion de:
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Sistema de Gestion de Calidad en los
Registros de Propiedad Intelectual

INTRODUCCION

Hoy en dia en un mundo globalizado, existen desafios que obligan cada vez
més a la prestacion de servicios de calidad, es por ello que algunas Oficinas de
Propiedad Intelectual han optado por acreditar sus procesos bajo la norma ISO
9000

La familia de normas ISO 9000 son normas de calidad" establecidas por la
Organizacion Internacional para la Estandarizacion (ISO) que se pueden aplicar
en cualquier tipo de organizaciéon. Se componen de estandares y guias relacio-
nados con sistemas de gestién y de herramientas especificas como los méto-
MIRIAM BARAHONA  dos de auditoria (el proceso de verificar que los sistemas de gestion cumplen
con el estandan. Un Sistema de Calidad determina los criterios que constitu-

Redactora Jefa y L :
, 7" yen buenas préacticas de negocios en aspectos como:
Coordinadora por América Fijar objetivos de calidad, asegurar que los requerimientos del cliente se
Latina de la REL entienden y se cumplen, entrenar a las personas, controlar los procesos de pro-

El Salvador ~ duccion, corregir los problemas y asegurar que no ocurran nuevamente
El Sistema de gestion de la calidad es el conjunto de elementos interrelacio-
nados de una empresa u organizacion por los cuales se administra de forma pla-
nificada la calidad de la misma, en la busqueda de la satisfaccion de sus clien-
tes. Entre dichos elementos estan:

® La estructura de la organizacién. La estructura de la organizacién responde
al organigrama de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y
de gestion.

e La estructura de responsabilidades. La estructura de responsabilidades
implica a personas y departamentos. La forma mas sencilla de explicitar las
responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble entrada, don-
de mediante un eje se sittan los diferentes departamentos y en el otro, las
diversas funciones de la calidad.

® Procedimientos. Los procedimientos responden al plan permanente de pau-
tas detalladas para controlar las acciones de la organizacion.

® Procesos. Los procesos responden a la sucesién completa de operaciones
dirigidos a la consecucién de un objetivo especifico.

Con la colaboracion de:
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Sistema de Gestion de Calidad en los Registros

de la Propiedad Intelectual

e Recursos. Los recursos, no
solamente econdmicos, sino
humanos, técnicos y de otro
tipo, deberén estar definidos
de forma estable y ademas de
estarlo de forma circunstan-
cial.

El sistema de Gestion de cali-
dad ISO 9000 se basa en 8 Prin-
cipios

1 Enfoque al Cliente. Toda la
actividad de la institucién esta
basada en satisfacer las
expectativas actuales y futuras

2 Liderazgo. Al establecer un
Sistema de Gestion de Calidad
se logra un liderazgo que se
refleja en la unidad en la direc-
cién y propésito de la organiza-
cion

3 Participacion del Personal: Se
reconoce que el activo mas
importante es el Recurso
Humano, por tanto, es indis-
pensable que estos participen
en un Sistema de Gestion de
la Calidad.

4 Enfoque basado en Procesos:
Este enfoque se basa en la
gestion de los recursos y acti-
vidades relacionadas para
alcanzar un resultado eficiente.

5 Enfoque de Sistema para la
Gestion: Se basa en identifi-
car, entender y gestionar los
procesos interrelacionados
como sistema.

6 Mejora Continua: Todo siste-
ma esta sujeto a ser mejorado
y la norma establece mecanis-
mos que motivan la mejora
continua a través de la partici-
pacion del personal y del ana-
lisis de los procesos.

7 Enfoque basado en Hechos
para la toma de decision: Este
principio permite tomar deci-
siones sobre la base del anali-
sis de datos y de la informa-
cion

e
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8. Relaciones mutuamente bene-
ficiosas con el Proveedor:
Establece una relacion ganar-
ganar con los actores partici-
pantes que tiene como objeto
crear valor

La palabra ISO es una palabra
de origen griego que significa
igual, entonces esta es una nor-
ma que pretende la estandariza-
cién de los procesos que puedan
garantizar la calidad de los resul-
tados

Un sistema de Gestion de la
Calidad en una organizacion tiene
como punto de apoyo un manual
de calidad se completa con una
serie de documentos adicionales
como manuales, procedimientos,
instrucciones técnicas, registros,
sistemas de informacién y por
supuesto la politica de calidad

¢Qué es Calidad?

“Es el grado en el que un con-
junto de caracteristicas inheren-
tes cumple con los requisitos
establecidos previamente “ la
Calidad, esta intimamente rela-
cionada con el grado de satisfac-
cién del cliente y esto tiene que
ver con la percepcion sobre el
grado en que se ha cumplido sus
requisitos o expectativas

La calidad se mide en térmi-
nos de la capacidad del producto
o servicio para cumplir especifica-
ciones razonables y pertinentes.
No soélo tienen que ver las carac-
teristicas inherentes del producto
o servicio, sino también el esta-
blecimiento de los procedimien-
tos para las mediciones de la
buena calidad.

Entre las oficinas de Propie-
dad Intelectual que tienen certifi-
cados sus procesos estad el
INDECOPI de Pert, el Registro
de propiedad industrial de la
Republica de Uruguay y el Centro
Nacional Registros de El Salva-

& cepbET

dor, mas especificamente la
Direccion de Propiedad Intelec-
tual, entre otros.

Experiencia salvadorena

En los dltimos afos, el Estado
salvadorefio  ha trabajado en
establecer dentro de sus politi-
cas gubernamentales la mejora
de los servicios a través de la
mejora de sus procesos. Para lo
que ha trabajado en el proyecto
denominado: El Salvador Eficien-
te

Hace 4 anos el Centro Nacio-
nal de Registros de El Salvador,
entidad gubernamental encarga-
da del registro inmobiliario, catas-
tral de comercio y de propiedad
intelectual  se introduce en la
busqueda de la certificacion I1ISO
9000 con el fin de aumentar la
satisfaccion de los usuarios a tra-
vés de la efectiva aplicacion del
sistema de Gestion de Calidad

La primera etapa finalizo exito-
samente el 23 de marzo de 2004
logrando la certificacion 1SO
9001:2000 en dos de sus direc-
ciones principales: la Direccion
de Comercio y la Direccion de
Propiedad Intelectual. La Direc-
cién de Propiedad Intelectual es
la entidad encargada de la trami-
tacion de solicitudes de protec-
cion de las diferentes modalida-
des de Propiedad Industrial y
Derechos de Autor y del otorga-
miento de los derechos de Pro-
piedad Intelectual: Derechos de
autor, Registro de marcas y otros
signos distintivos, las patentes
de invencion, modelos de utilidad
y disefos industriales. Asi como
realiza actividades de promocién

Durante mi tiempo de trabajo
en el Centro Nacional de Regis-
tros de El Salvador (CNR) en la
oficina de Patentes, pude tener la
experiencia de participar en el
proceso de implantacion, hoy
desde el exterior puedo observar

Con la colaboracion de:
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la consolidacion del Sistema de
Gestion de la Calidad en el CNR,
comparto con ustedes hoy esta
vision.

La Direccién de Propiedad
Intelectual de El Salvador tiene
certificado el proceso de Regis-
tro de Propiedad Intelectual con
sus 3 subprocesos:

e Subproceso de patentes en
sus diferentes modalidades

e Subproceso de marcas y otros
signos distintivos

e Subproceso de derechos de
autor

Es importante subrayar que
una de las condiciones mas
importantes para el estableci-
miento de un Sistema de Gestion
de Calidad es el compromiso de
la direccion. Dicho compromiso
se ha puesto de manifiesto en el
apoyo a la implantacion del SGC
a través del establecimiento de
una Politica de la Calidad que
muestra la Intencién global y
orientacion de la organizaciéon
relativas a la calidad.

Politica de calidad CNR

“El equipo del Centro Nacio-
nal de Registros se siente com-
prometido en satisfacer oportu-
namente las necesidades vy
expectativas de nuestros clientes
de forma permanente y proactiva,
logrando la eficiencia en los pro-
cesos, cumpliendo asi con el
marco juridico vigente” Politica
de Calidad CNR

Para el cumplimento de la poli-
tica se establecieron los objeti-
vos de calidad

Objetivos de calidad

1 Lograr el 85% de satisfaccion
del cliente

2 Alcanzar los tiempos ciclos
(tiempo necesario para com-
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pletar el proceso y obtener el
producto)

3 Desarrollar al Personal: a tra-
vés de Capacitaciones en
temas de Metodologia de
Solucion de Problemas, Herra-
mientas de Calidad, Servicio al
Cliente, Técnicas Estadisticas,
Calidad y Mejora Continua. y
mediante la participacién en la
Estructura de Calidad a través
de los Comités de Calidad y
Grupos Naturales de Trabajo

Cuando se inicio el trabajo
para la implantacion del Sistema
de Gestidn de Calidad lo primero
que se realizo fue el levantamien-
to de los procesos a fin de identi-
ficar puntos criticos, relacion
entre los mismos; lo primero es
escribir lo que se realiza para lue-
go analizar y revisar los cambios
y escribir de nuevo el procedi-
miento.

Un Proceso puede ser defini-
do como un conjunto de activida-
des vinculadas entre si que, par-
tiendo de uno o maéas inputs
(entradas) los transforma, gene-
rando un output (resultado).Es
decir, son todas aquellas activida-
des mutuamente relacionadas o
que interacttan, que transforman
elementos de entrada en resulta-

inscripcion ya sea de patentes,
marcas o derechos de autor, en
un registro al realizar el levanta-
miento del proceso.

Generalmente el proceso de
registro esta formado por diferen-
tes actividades relacionadas
entre si que inician con la presen-
tacion de la solicitud, luego sigue
la calificacion de formay fondo
hasta la obtencion del Registro

Dentro del sistema de gestion
de calidad se determina la efica-
cia del proceso a través de la
medicion de resultados, los cua-
les han sido definidos en el Plan
de Calidad, en el que se determi-
nan los estandares y se estable-
cen los tiempos requeridos nece-
sarios para obtener el registro
llamados tiempos ciclos, éstos se
definen de acuerdo a la compleji-
dad del proceso y los tiempos
establecidos en la legislacion.

En el caso de El Salvador los
plazos para la obtencion de los
registros son los siguientes:

Registro de Marcas: 8 meses
Patentes: 3 anos

Diseno industrial: 6 meses
Derechos de Autor: 1 dia

Complementando al Sistema
de Gestiéon de Calidad existe un

Proceso de Registro de la Propiedad Intelectual

Entradas
solicitadas

Subproceso de derechos de autor

Salidas
registros

dos, para el caso concreto de una
oficina de Propiedad Intelectual,
son todas aquellas actividades
que se relacionan e interactian
para transformar una solicitud de

& cepbET

sistema informético que facilita el
seguimiento de las solicitudes
mediante ndimero de presenta-
cion o de expediente, la medicion
de los tiempos ciclos. La trazabi-

Con la colaboracion de:
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Sistema de Gestion de Calidad en los Registros

de la Propiedad Intelectual

Consejo
de calidad

forme es identificado
luego de entregado al
cliente, se convierte
en una queja.

Para el seguimiento
del sistema de gestién
de calidad se instaura
una estructura de cali-
dad encargada de
administrar el proceso

lidad de la documentacién es una
de las caracteristicas del Sistema
de Gestién de la Calidad lo que
garantiza la seguridad juridica del
proceso.

Uno de los principios del Sis-
tema de Gestion de Calidad es el
enfoque al cliente, para ello la
Direccion de Propiedad Intelec-
tual ha desarrollado una estructu-
ra de acercamiento al cliente a fin
de medir su grado de satisfac-
cion, esto lo hace mediante
encuestas y visitas a los clientes;
ademés existen disponibles para
el cliente, formularios para quejas
y un buzdn de sugerencias.

Otro aspecto importante den-
tro del Sistema de Gestién de
Calidad es el seguimiento, eva-
luacion del proceso y la correc-
cion de fallas, esto se realiza
mediante el andlisis de los pro-
ductos no conformes y el registro
de acciones correctivas y preven-
tivas

El Sistema de Gestion de la
Calidad se basa también en la
toma de decisiones basada en
hechos. Para ello se realiza un
registro de producto no confor-
me, que es aquel que no cumple
con las especificaciones y que es
identificado por cualquier miem-
bro del equipo de trabajo, antes
de ser entregado al cliente, es
importante recordar que este
registro no solo sirve para identi-
ficar errores sino mas bien para
establecer acciones correctivas o
de mejora. Si el producto no con-

ﬁé%m[
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de registro de Propie-
dad Intelectual y sub-
procesos, el cual se explica a
continuacion:

En el Centro Nacional de
Registros se ha organizado una
estructura virtual de calidad con-
formada de la siguiente manera:

e Consejo de calidad
e Comité de Calidad
e Grupos naturales de trabajo

El Consejo de Calidad esta
conformado por el representante
de la Direccion y Directores, el
comité incluye los coordinadores
de cada area y los Grupos Natu-
rales de Trabajo que son los gru-
pos operativos y su coordinador.

Estructura virtual de calidad

La estructura virtual de cali-
dad dentro de la organizacion, se
reline periddicamente y tiene el
propésito general de dar segui-
miento y evaluar al sistema de
Gestion de la Calidad.

El Consejo de Calidad confor-
mado por el Director Ejecutivo y
los Directores de los procesos
administran el Sistema de Ges-
tién de la Calidad

El Comité de Calidad, formado
por los Coordinadores de Area y
el Director administra el proceso
y subprocesos.

Y los grupos naturales de tra-
bajo (GNT) esta formado por los
grupos operativos y encargaran
de administrar el subproceso al
que pertenecen.

& cepbET
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CONCLUSIONES

La implantacion del sistema de
gestion de calidad ha logrado los
siguientes frutos:

® Promover una cultura de cali-
dad en el personal de la institu-
cion

® Mejorar en los tiempos de res-
puesta, lo que se evidencia
con el cumplimiento de los
tiempos ciclos y ademés per-
mite asegurar la repetibilidad
de los procesos

e Disminucion de los productos
no conformes con la consi-
guiente disminucion de repro-
cesas

e Disminucion de las quejas de
los clientes logrando un por-
centaje de satisfaccion alto.

* Se ha logrado la participacién
y el desarrollo del personal
mediante la conformaciéon de
la estructura de calidad y la
capacitacion.

En general la implantacién del
Sistema de Gestién de Calidad
ha permitido que el CNR a través
de sus direcciones certificadas
se sitlle como una institucion de
gobierno eficiente y agil, una ven-
taja competitiva en comparacion
con otras instituciones.

BIBLIOGRAFIA

Manual de Procedimientos de
un sistema de Calidad ISO 9001-
2000. Alfonso Fernandez Hatre.

Con la colaboracion de:

*'i?.-'&m— C““"



REl en Propiedad Industrial

Costa Rica
Nuestras Oficinas

Tribunal Registral Administrativo
Costa Rica

GUADALUPE ORTIZ
MORA
Jueza del Tribunal

LEONARDO
VILLAVICENCIO
CEDENO

Asistente del Juez

Miembros de la REI en
Propiedad Industrial.

http://www.tra.go.cr/web-
tra/home/index.aspx
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Se encuentra ubicado en Montelimar de Goicoechea, Provincia de San
José, y su competencia abarca a toda la Republica.

BREVE HISTORIA.

El Tribunal Registral Administrativo nace con la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039), la que entrd
en vigencia el 12 de octubre de 2000. Anteriormente su competencia la tenia
la Seccion Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual, aunque ubi-
cada en el Poder Judicial, cumplia funciones de jerarca impropio. Nuestra ins-
tituciéon es un 6rgano de desconcentracion méxima, y estéd adscrita al Ministe-
rio de Justicia, tiene personalidad juridica instrumental con independencia
funcional y administrativa. Abrié sus puertas al publico el dia 2 de diciembre de
2002.

COMPETENCIA.

Aun y cuando originalmente su competencia se iba a circunscribir al tema de
la propiedad intelectual, se sinti6 la necesidad de ampliarla para abarcar a todos
los temas segun las competencias de los demés Registros que conforman al
Registro Nacional. Asi, conoce de los recursos de apelacion formulados con-
tra las resoluciones finales dictadas por los Registros de Propiedad Industrial,
de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de la Propiedad de Bienes Inmue-
bles, de la Propiedad de Bienes Muebles, de Personas Juridicas, y por el Catas-
tro Nacional, agotando la via administrativa. Sin embargo, al afio 2007, el 70%
de los casos ingresados al Tribunal correspondieron a los Registros relaciona-
dos con la propiedad intelectual, lo que ha llevado a que el personal técnico de
la institucion esté altamente especializado en el tema.

MISION PARA EL PERIODO 2007-2010:

Consolidar al Tribunal como garante de un servicio eficiente y eficaz en el
conocimiento y resolucion de los asuntos propios de su competencia, contan-

Con la colaboracion de:
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Costa Rica?

Tribunal Registral Administrativo

do para tal efecto con el recurso
humano idéneo y una infraestruc-
tura fisica y tecnologica 6ptima.

VISION PARA EL PERIODO
2007-2010:

Ser el 6rgano superior resolu-
torio respecto de la legalidad de
los ocursos, resoluciones finales
y actos en materia sustantiva que
dictan los distintos Registros que
conforman el Registro Nacional,
garantizando la seguridad juridica
registral y una justicia administra-
tiva pronta y cumplida.

ORGANIGRAMA.

El Tribunal Registral Adminis-
trativo se encuentra conformado
por 5 jueces, que son los jerarcas
de la Institucion. Las funciones
se dividen en técnicas, depen-
dientes del despacho de la Jueza
Tramitadora, y administrativas,
dependientes de la Direccion
Administrativa.

PERSONAL.

Los jueces son nombrados
por periodos de 4 afios. Su nom-
bramiento esta a cargo del Minis-
terio de Justicia y la Junta Admi-
nistrativa del Registro Nacional, y
esta sujeta a ratificacion por par-

te de la Asamblea Legislativa.
Actualmente dichos puestos
estan ocupados por el M.Sc. Jor-
ge Enrique Alvarado Valverde,
quien lo preside; el Dr. Carlos
Manuel Rodriguez Jiménez; la
M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora; el
Lic. Adolfo Duran Abarca; y el
Lic. Luis Jiménez Sancho. El
puesto de Juez Tramitador esté
ocupado por la Licda. Rocio Cer-
vantes Barrantes.

El personal total asciende a 22
personas. De ellas, 15 son pro-
fesionales en los campos del
derecho y la administracién publi-
ca.

ORGANIGRAMA.

5 JUECES DE
TRIBUNAL
COMISION DE ........................................................................... 1 AUDITOR
ADJUDICACIONES INTERNO
1 DIRECTOR 1 JUEZ
ADMINISTRATIVO TRAMITADOR
2 PROFESIONALES 5 ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS DE JUEZ
1 SECRETARIA 2 AUXILIARES
ADMINISTRATIVA DE TRAMITE
1 RECEPCION 2 NOTIFICADORES
1 MISCELANEO
e e Con la colaboracion de:
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ACTIVIDAD ACADEMICA.

El Tribunal Registral Adminis-
trativo se ha preocupado no sola-
mente por brindar un servicio de
primera calidad a los usuarios de
SuUS servicios, sino por ser un
actor principal en el ambito aca-
démico nacional. Tradicionalmen-
te ha organizado un ciclo de con-
ferencias en los meses de
octubre, con motivo de celebrar
el aniversario de la entrada en
vigencia de la Ley que lo crea,
donde se desarrollan temas prin-
cipalmente en materia de propie-
dad intelectual, registros publicos
y ejercicio del notariado. También
ha participado como co-organiza-
dor en otros seminarios y even-
tos de caracter nacional, siempre
relacionados a la propiedad inte-
lectual. Ademas, se procura que
la Institucidon tenga presencia en
los principales eventos interna-
cionales relacionados con las
materias de su competencia.

Oficina Espaiiola
de Patentes ¥ Marcas

S

Costa Rica
Nuestras Oficinas

Varios de sus miembros son pro-
fesores universitarios en los nive-
les de grado y postgrado.

PROYECTOS.

Actualmente, se trabaja en un
proyecto global de digitalizacion
de todos los procesos que se lle-
van a cabo en el Tribunal Registral
Administrativo. Esta en funciona-
miento el dominio www.tra.go.cr,
en donde se ofrece informacion
general sobre la Institucion, leyes
y reglamentos, y un moddulo de
consulta de las resoluciones emiti-
das. Muy pronto se pondran en
funcionamiento sistemas informa-
ticos para que, tanto los procesos
del nivel técnico como del nivel
administrativo, sean realizados
integramente en forma digital.
Esta plataforma tecnoldgica alla-
nard el camino para la siguiente
etapa del proyecto, la cual es lle-
gar a establecer una relacion tran-
saccional con nuestros usuarios
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totalmente en linea, con todas las
ventajas que esto representa.

Aunado a esto, para lo que
resta del ano 2008 y todo el
2009, el proyecto principal del Tri-
bunal es la construccion de su
propio edificio, del cual ya existen
planos y solamente se esté a la
espera de finiquitar la compra del
terreno. En conjunto con la nue-
va infraestructura, se proyecta un
crecimiento en la cantidad de per-
sonal, para dar apoyo a los proce-
sos que realiza la institucion.

El edificio también traera la
concrecion de otro proyecto, el
cual es la creacién de un Centro
de Documentacién en Propiedad
Intelectual y Derecho Registral.
El proyecto ya esta en sus inicios,
con la creacién de una pequena
pero bien surtida biblioteca, y se
proyecta como un centro espe-
cializado de nivel regional, de
consulta obligatoria para cual-
quier especialista en el tema.

COROLARIO.

El Tribunal Registral Adminis-
trativo es una Institucién dinami-
ca, la cual, a pesar de tener
pocos afos de haber sido crea-
da, ha alcanzado una gran madu-
rez en su labor y el andlisis de los
casos que se resuelven. Estd
plenamente consciente del papel
que desempefia dentro del siste-
ma de propiedad intelectual cos-
tarricense, asumiendo el reto de
poder estar a la vanguardia ante
las tendencias modernas en la
materia.

Con la colaboracion de:
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Plan de Actividades para la REI en Propiedad Industrial 2008

Para el segundo semestre de 2008 - 22 al 28 de septiembre de 2008, CUR- RACION EN MATERIA DE PATEN-
en la REl se realizarén las siguientes SO DE MARCAS OEPM-CEDDET TES ( PCT.
actividades: SOBRE EL SISTEMA DE MADRID Plazo de matricula: Hasta el 19 de
PARA EL REGISTRO INTERNACIO- octubre de 2008.
e Diversos foros tematicos y de NAL DE MARCAS.
experto que seran coordinados por

especialistas en la materia (signos Plazo de matricula: Hasta el 30 de Los integrantes de la REl ascienden
distintivos y marcas). agosto de 2008. a dia de hoy a 321 participantes y se
e Tendra lugar el lanzamiento del distribuyen como sigue:
numero tres de esta revista - 3 al 9 de noviembre de 2008, CUR-
e Se realizaran online los siguientes SO DE PATENTES OEPM-CEDDET
cursos cortos: SOBRE EL TRATADO DE COOPE-

Distribucion por Paises de la REI en Propiedad Industrial

m Peru

B Argentina
m Colombia
B Ecuador

B Costa Rica
= Uruguay

O Brasil

O Paraguay
O Bolivia

O México

O El Salvador
O Chile

O Guatemala

8%

4% @ Republica Dominicana
B VVenezuela
@ Espafna
O Honduras
O Nicaragua
O Panama

O Cuba

Con la colaboracion de:
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EQUIPO COORDINADOR DE
LA REI EN PROPIEDAD
INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la REl en
PROPIEDAD INDUSTRIAL esta formado
por profesionales pertenecientes a dis-
tintas instituciones. Recuerde que pue-
de contactar con nosotros a través del
buzon de correo de la REl a fin de poder
canalizar sus aportaciones, sugerencias
y propuestas de actividades.

MIRIAM BARAHONA
Redactora Jefe y Coordina-
dora Latinoamericana.
Universidad de El Salvador

BEATRIZ ALDEA
Coordinadora Temdtica
Espaiia OEPM. Letrada de
la Unidad de Recursos de
la OEPM

FRANCISCO MORENO
Coordinador Temadtico
Esparia OEPM. Jefe del Ser-
vicio de Documentacion del
Departamento de Patentes e
Informacion Tecnolégica de
la OEPM

GERARDO PENAS
Vocal Asesor de Calidad de
la OEPM.

Fundacion CEDDET

CRISTINA BALARI
Responsable del Programa
Red de Expertos. FUNDA-
CION CEDDET

ALBERTO RUIZ
Coordinador Area.
FUNDACION CEDDET

Oficina Espadiola

e ¢

de Patentes ¥ Marcas

Resumen del Foro de
Experto:

“Patentes y libre
competencia”

Celebrado del 26 de mayo
al 4 de junio

POR CARNEN LENCE REJA

Asesora del Presidente de
la Comision Nacional de la
Competencia de Espana

Cada vez se manifiesta con mayor
intensidad la relacién entre los dere-
chos de patente y la libre competencia.

Desde el punto de vista dinamico,
las patentes son esenciales para
fomentar la innovacion por sustitucion
y con ello la competencia. De hecho, el
nacimiento del sistema de patentes se
debe la superacion de una "asimetria
de informacién" que limitaba la compe-
tencia y que consistia en la acumula-
cién de conocimientos cientificos y
tecnoldgicos en muy pocos individuos
que optaban por el Secreto. No es
casual que el nacimiento del sistema
de patentes moderno se date en el
Renacimiento por contraposicion con
los regimenes gremiales -donde el
secreto lo era todo- presentes en la
oscura Edad Media.

No cabe duda que la publicacién de
la informacién es muy importante
como estimulo a la competencia y tam-
poco hay dudas sobre que se debe
recompensar a los inventores adecua-
damente.

Ahora bien, en los Ultimos afnos se
observa una tendencia que puede
poner en peligro la estabilidad del sis-
tema. Las patentes se estén utilizando
para un fin diferente para el que fueron
concebidas, como por ejemplo, para
despistar a los competidores a través
de la creacién de patent pools y patent
thickets

& cepbET

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Las solicitudes de patentes que se
presentan se refieren a pequefas
modificaciones con poco trabajo inven-
tivo, lo que parece ser una estrategia
de las grandes empresas para lograr
tener una ventaja en el mercado, es
decir que de lo que se trata es de
ampliar el plazo de proteccion y lograr
una ventaja competitiva.

Las politicas que las oficinas de
patentes desarrollan inciden de forma
clave en el desarrollo tecnologico de
nuestros paises. Cuanto més eficaces
sean esas politicas incidiran de forma
mas adecuada en la sociedad.

Desde las oficinas, en ocasiones,
no se llega a percibir la importancia de
este factor, de esta influencia sobre la
sociedad. No es suficiente que una ofi-
cina de patentes realice una buena
gestion registral si no va acompanada
de un marco juridico que ejerza la fun-
cion primordial y mas valiosa que seria
la de generar una influencia positiva, un
motor para la innovacion y el 1+D.

Las oficinas de patentes, en su res-
ponsabilidad de conceder patentes no
deben perder de vista el impacto que
las patentes tienen sobre la competen-
cia, sobre las oportunidades de com-
petir de las pymes y, en ultima instan-
cia, sobre el bienestar general. En esta
situacion, las medidas deben encami-
narse hacia aquellas iniciativas en que
el monopolio de la patente se otorgue
solo cuando exista el mérito suficiente.

Las patentes han de ser sometidas a
un escrutinio cuidadoso y, en este sentido
el procedimiento de examen previo es el
mas ventajoso para el interés general.
Este caracter beneficioso deriva de la cir-
cunstancia de que, al no trasladar a los
demandados la carga econdmica de
impugnar las patentes “débiles”, contribu-
ye positivamente a la igualdad de oportuni-
dades entre grandes y pequefos operado-
res econémicos.

En una oficina de patentes no
deberia medirse la productividad por el
numero de patentes que concede si no
mas bien por la calidad de las mismas.

Con la colaboracion de:
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EVENTOS Y
CONVOCATORIAS

FORMACION SOBRE
PATENTES

27 al 31 de octubre de 2008 en el
centro de Montevideo (Uruguay).
CURSO DE FORMACION DE
FORMADORES SOBRE
EXAMEN DE SOLICITUDES DE
PATENTES

Obijetivos de la actividad:

Proporcionar una formacion
superior y una adecuada especiali-
zacién en materia de tramitacion de
solicitudes de patentes, todo ello
con la finalidad de asegurar una
mejor y mas adecuada proteccion
de este tipo de derechos.

Poner a disposicién de los parti-
cipantes en el programa los conoci-
mientos y experiencia de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas
como autoridad nacional de busque-
da, examen y concesion de paten-
tes y como autoridad internacional
de bldsqueda y examen preliminar.

Crear una red de especialistas
que puedan asumir la labor de for-
madores en las materias propias del
curso en sus paises de origen.

Contribuir a la formacién perma-
nente de los formadores, tanto meto-
dolégica como técnicamente y a la
mejoria de la calidad de las acciones
formativas dirigidas a todos los fun-
cionarios de América Latina encarga-
dos de estas materias.

Descripcion breve de la
actividad propuesta:

La actividad consistira en la rea-
lizacién de un curso sobre procedi-

I; fr— Oficina Espaiola
{ me de Patentes y Mareas
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mientos nacionales e internaciona-
les de tramitacién de solicitudes de
patentes, tanto en sus aspectos
tedricos como practicos, con espe-
cial atencién en las labores de exa-
men e impartido por ponentes de la
Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas.

Perfil del participante:

Funcionarios de los organismos
nacionales competentes en materia
de Propiedad Industrial de los pai-
ses de América Latina, encargados
de la tramitacién de solicitudes de
patentes dentro del procedimiento
de examen y concesion.

Ambito geografico:

Paises de América Latina:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Repu-
blica Dominicana, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Méjico,
Nicaragua, Panamé, Paraguay,
Peru, Uruguay, Venezuela

N° de participantes: 25

15 al 19 de diciembre de 2008 en
Madrid (Espana).

SEMINARIO DE PATENTES
PARA FUNCIONARIOS
IBEROAMERICANOS
EXAMINADORES DE PATENTES

Objetivo:

Los participantes, todos ellos
examinadores de patentes, recibi-
ran la formacion correspondiente,
con un extenso programa sobre el
procedimiento de busqueda y exa-
men de patentes, impartido por fun-
cionarios especializados. Completa-
ran esta parte tedrica, con
formacion practica relativa a la bus-
queda de patentes en bases de
datos. Finalizard la formacién con
charlas enclavadas dentro del mar-
co juridico de la propiedad industrial
y en especial las patentes, las acti-
vidades de difusién llevadas a cabo
en la OEPM y los servicios de infor-
macion tecnoldgica.

Instituciones co-organizadoras:
OEPM, OEP y OMPI

& CEDDET

Octubre de 2008 en Santiago de
Chile (Chile).

SEMINARIO SUBREGIONAL
SOBRE EL USO DEL PCTY SU
PROMOCION

Instituciones co-organizadoras:
OEPM,OMPI y AECI

FORMACION SOBRE
MARCAS

23 de junio al 4 de julio de 2008
en Madrid (Espaiia)
SEMINARIO DE MARCAS
PARA FUNCIONARIOS
IBEROAMERICANOS.

Objetivo:

La finalidad del mismo es la for-
macion de funcionarios iberoameri-
canos en materia de propiedad
industrial y constituye una de las
actividades de cooperaciéon mas
antiguas de las que viene desarro-
llando la OEPM en colaboracién con
la Organizacion Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI.)

El curso seré impartido por funcio-
narios especializados de la OEPM. El
programa esta especialmente disefa-
do con el fin de que los participantes
seleccionados, los cuales tienen a su
cargo el examen y la tramitacién de
las marcas, obtengan una formacion
més acorde con su especializacion y
puedan profundizar mas en las labo-
res que tienen encomendadas en sus
oficinas de origen. Hasta el momento
se han formado del orden de 300 fun-
cionarios, entre los cuales se
encuentran Directores de las propias
Oficinas.

Instituciones co-organizadoras:
OEPM y OMPI

2° semestre de 2008 en Centroa-
mérica (itinerante).

SEGUNDO TALLER SOBRE
HERRAMIENTAS DE LAS
CLASIFICACIONES DE
MARCAS (NIZA Y VIENA.

Instituciones co-organizadoras:
OEPM y OMPI

Con la colaboracion de:
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EVENTOS Y
CONVOCATORIAS

FORMACION SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
PARA JUECES Y FISCALES

24 al 28 de noviembre de 2008 en
Cartagena de Indias (Colombia).
SEPTIMO SEMINARIO
REGIONAL SOBRE

PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
JUECES Y FISCALES DE
AMERICA LATINA

Objetivos de la actividad:

Proporcionar una formacion
superior y una adecuada especiali-
zacion en materia de Propiedad
Intelectual e Industrial a los miem-
bros del Poder Judicial de los pai-
ses de América Latina participantes
en el programa, todo ello con la fina-
lidad de asegurar una mejor y mas
adecuada proteccion de este tipo
de derechos

Poner a disposicién de los parti-
cipantes en el programa los conoci-
mientos y experiencia de las entida-
des organizadoras y colaboradoras.

Permitir que los Jueces, Magistra-
dos y Fiscales beneficiarios del pro-
grama puedan asumir la labor de for-
madores en las materias propias del
Seminario en sus paises de origen.

Estrechar lazos de colaboracion
entre entidades nacionales e inter-
nacionales con competencias en el
ambito de la Propiedad Intelectual e
Industrial, posibilitando una mejor
difusion de las especiales caracte-
risticas de estos tipos de propiedad
y por tanto un mejor conocimiento y
una mas adecuada proteccion de
las mismas.

Estrechar lazos de colaboracion
con los paises de América Latina,

I; f—— Oficina Espaiola
f I"!m“m de Patentes ¥ Marcas
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tomando como elemento uniformi-
zador la existencia de una comuni-
dad lingliistica basada en el espafiol

Instituciones co-organizadoras
Organizacién Mundial de la Propie-
dad Intelectual y Oficina Europea de
Patentes.

Instituciones colaboradoras:
Consejo General del Poder Judi-
cial.

Descripcion breve de la
actividad propuesta:

La actividad consistira en la rea-
lizacién de un curso sobre derecho
de Propiedad Industrial impartido
por ponentes de instituciones espa-
fiolas y de organizaciones interna-
cionales tanto en sus aspectos teo-
ricos como practicos.

Perfil del participante:

Representantes de la Magistra-
tura y de la Fiscalia de los paises de
América Latina y un representante
del Tribunal Andino.

Ambito geografico:

Paises de América Latina:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Repu-
blica Dominicana, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Méjico,
Nicaragua, Panamé, Paraguay,
Peru, Uruguay, Venezuela

N° de participantes: 25

Instituciones co-organizadoras:
OEPM, OMPI, EPO y AECI.

CURSOS ONLINE

22 septiembre al 16 de noviembre
de 2008

CURSO DE MARCAS: |
GESTION Y EVALUACION DE
MARCAS IV

Obijetivos del curso:

Profundizar en los aspectos juri-
dicos y técnicos del procedimiento
de concesion de marcas y otros sig-
nos distintivos y la posterior solu-
ciéon de conflictos en el @mbito juris-
diccional.

& cepbET
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Aportar conocimientos sobre los
distintos sistemas de concesion de
marcas en el marco internacional.

Perfil de los participantes :

Se seleccionaran 30 participan-
tes. Su perfil correspondera con
profesionales de las oficinas de pro-
piedad industrial o instituciones afi-
nes cuyas tareas principales inclu-
yan la tramitaciéon de solicitudes de
marcas u otros signos distintivos,
preferentemente examinadores.

Duracion:

8 Semanas repartidas del si-guien-
te modo: 1 semana de aprendizaje de
plataforma, 3 semanas lectivas, 1
semana de descanso, 2 semanas lec-
tivas y 1 semana de recuperacion.

Programa:

Consta de 5 modulos, cada uno
de una semana de duracién: 1 Con-
cepto de marca y prohibiciones de
registro |, 2 Prohibiciones de regis-
tro I, 3 Procedimiento de registro,
4 Contenido del derecho de marca.
Litigios y transmisiones en materia
de marcas. Marcas especiales y
nombres de dominio, 5 Duracién e
incidencias de la marca registrada.
Régimen internacional de protec-
cion de marcas.

Fecha de fin de matricula:
7 de septiembre de 2008

22 al 28 de septiembre de 2008
CURSO CORTO DE
ACTUALIZACION MARCAS
SOBRE EL SISTEMA DE
MADRID PARA EL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS.

Obijetivos de la Actividad:

La REl en Propiedad Industrial
dentro de su actual Programacion
de actividades para 2008, presen-
ta este

Curso de actualizacion, dirigido
Unicamente a los miembros de la
REI, con el objetivo de contribuir a
la mejora de su formacién conti-
nua. El Curso de actualizacion
“Sistema de Madrid” complemen-
ta la formacion ofrecida por los
cursos online del area de

Con la colaboracion de:
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EVENTOS Y
CONVOCATORIAS

Propiedad Industrial de Ia
OEPM vy la Fundacion CEDDET.

Plazo de matricula:
Hasta el 30 de agosto de 2008.
www.ceddet.org

3 al 9 de noviembre de 2008
CURSO CORTO DE
ACTUALIZACION DE PATENTES
SOBRE EL TRATADO DE
COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT).

Objetivos de la Actividad:

La REl en Propiedad Industrial
dentro de su actual Programacion
de actividades para 2008, presenta
este

Curso de actualizacion, dirigido
Unicamente a los miembros de la
REI, con el objetivo de contribuir a la
mejora de su formacion continua. El
Curso de actualizacién “Sistema
PCT" complementa la formacion
ofrecida por los cursos online del
area de

Propiedad Industrial de la OEPM
y la Fundacion CEDDET.

Plazo de matricula:
Hasta el 19 de octubre de 2008
www.ceddet.org
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OTROS EVENTOS

17 al 21 de noviembre de 2008 en
San Salvador (El Salvador).

| FERIA REGIONAL
IBEROAMERICANA DE
INVENCIONES.

Obijetivos de la Actividad:
OEPM y OMP!.

2° semestre de 2008 (lugar por
confirmar)

2° REUNION REGIONAL
SOBRE EL ROL DE LAS
UNIVERSIDADES EN EL
PROCESO DE INNOVACION
TECNOLOGICA.

Obijetivos de la Actividad:
OEPM y OMP!.

2° semestre de 2008 en México
3* REUNION DEL PROYECTO
PARA COMPILACION Y
DIFUSION DE
JURISPRUDENCIA EN
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Obijetivos de la Actividad:
OEPM y OMP!.

30 de junio al 4 de julio de 2008
en Santander (Espaiia)
SEMINARIO SOBRE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL AL
SERVICIO DE LA
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL: PATENTES,
MARCAS Y DISENOS PARA
COMPETIR MEJOR.

& CEDDET

Jueves 3 de julio a las 14:00 h.
Auditorio del INPI (Instituto
Nacional de Propiedad Industrial)
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro
Rio de Janeiro/RJ-Brasil
ENCUENTRO DE
PARTICIPANTES DE

LA REI EN PROPIEDAD INDUS-
TRIAL EN BRASIL.

Con la colaboracion de:
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