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editorial

n el comienzo del nuevo afio 2010 el Equipo Coordinador de la revista digital de la Red
de Expertos Iberoamericanos (RED en Propiedad Industrial viene ante ustedes para
desearles Salud, Paz y Prosperidad a la vez que le presentamos la quinta edicion de
esta su Revista sobre Propiedad Industrial.

Una vez més aspiramos a contribuir con el intercambio de criterios, experiencias y conoci-
mientos sobre propiedad industrial y asi modestamente ayudar a que se logre un fortalecimiento
de nuestras instituciones latinoamericanas encargas de los registros, mantenimientos y solucion
de conflictos sobre propiedad industrial, a la par de colaborar con el crecimiento técnico de cada
uno de los profesionales que dia a dia trabajan la materia.

En esta edicion contamos con una entrevista especial realizada al Superintendente de Indus-
tria y Comercio de Colombia, Sr. Gustavo Valbuena Quifiones.

Desde Argentina recibimos para nuestra seccion Firma Invitada una interesante colaboracion
de Ivana B. Lauritsen, del estudio juridico Lauritsen & Asociados, titulada “Marca registrada. La
proteccion adicional en Aduana.”

En la Seccién Panoramicas ponemos a su disposicion varias colaboraciones: de Guatemala,
Maria Alejandra de Ledn Barrientos de Ovalle aborda “La Marca Sonora y el Derecho de Autor
en Guatemala.”; desde México nos presenta José Manuel Magana el trabajo titulado “La protec-
cién de la marca renombrada en México.”; Narcis Tejada de Republica Dominicana nos trata
sobre la “Experiencia de la Republica Dominicana en el Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes-PCT" y proveniente de Pert, Elizabeth Violeta Déavila Maguifa, revela los resultados del
“Estudio de Potenciabilidad de Patente de las Tesis Desarrolladas en la Facultad de Farmacia y
Bioguimica UNMSM enero-diciembre 2008".

Por su parte, en la Seccién Nuestras Oficinas, Gisela Nogueira muestra “La evolucién de Bra-
sil en el Sistema PCT", trabajo que persigue expresar los adelantos que hoy exhibe el INPI/Bra-
sil en la prestacion de servicios asociados con el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT.

Como es habitual les presentamos las “Actividades de la REl" y el resumen de los Foros
efectuados durante el dltimo semestre.

La presente edicion ha contado con las colaboraciones de un gran nimero de miembros de la
REl en Propiedad Industrial. Agradecemos a todos los autores de los trabajos que hoy presenta-
mos y a todos aquellos cuyos articulos necesariamente han tenido que quedar para el préximo
numero. Animamos a los que quieran manifestarnos sus experiencias, puntos de vistas y resulta-
dos de investigaciones a que nos colaboren, igualmente a aquellos que quieran presentarmos a
las oficinas de propiedad industrial de sus respectivos paises, de este modo todos podremos
contribuir con el perfeccionamiento intelectual de los profesionales a los que llega esta revista.

Con los invaluables aportes y colaboraciones de todos los expertos e instituciones que han
hecho posible la presente edicion llega hoy a ustedes nuestra Revista, esperamos que sirva para
incrementar el desarrollo del acervo cultural y técnico de cada Miembro de la REl y del publico
lector en general, solo asi podriamos considerar que ha sido Util nuestro trabajo.

GRELDY HERNANDEZ
Redactora Jefa
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Gustavo Valbuena
uinones

Superintendente de Industria y Comercio
de Colombia

Resulta dificil presentar al Superintendente de Industria y Comercio de Colom-
bia, D. Gustavo Valbuena Quifiones, a la vista de su impresionante curriculo
ante el cual, el espectador no puede por menos que aturdirse sin saber qué
faceta resaltar.

Abogado de la Universidad de los Andes, especializado en derecho Administra-
tivo, Universidad Panthéon-Assas Paris |l: Maestria en Derecho Publico Interno,
Universidad de Paris | Panthéon-Sorbonne; LLM Derecho Europeo e Interna-
cional de Negocios énfasis en Derecho Publico Econémico, Universidad Paris |l
Panthéon-Assas, Institut de Droit Comparé; Doctorado en Curso (Interrumpido),
Universidad de Paris | Panthéon-Sorbonne.

Ha estado vinculado al sector publico la mayor parte de su carrera. Fue asesor
del Ministerio de Hacienda y gerente juridico nacional de La Previsora S.A.
Formo parte del equipo de la Secretaria Juridica de la Presidencia y ha sido
abogado consultor en temas de derecho publico. Actualmente se desempefia
como Superintendente de Industria y Comercio.

Se reproduce a continuacion el texto integro de la entrevista que, tan amable-
mente, ha contestado para nuestra revista y en la que se alude a temas de
gran actualidad en el dmbito de la propiedad industrial.
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Atendiendo a que estamos insertados en un mundo
globalizado donde los activos de propiedad industrial
necesitan tener amparo en distintos mercados y pai-
ses nos gustaria conocer el estado actual de protec-
cion para estos derechos en Colombia y sus crite-
rios con respecto a algunos de los Tratados Interna-
cionales administrados por la OMPI. ;Cémo valora-
ria usted la evolucién sufrida por los derechos de
propiedad industrial en Colombia en los tltimos tiem-
pos?

Desde el primer reconocimiento internacional del
valor de la proteccion de la propiedad industrial en
1883 con el Convenio de Paris mucho han crecido en
importancia las marcas y patentes como verdaderos
bienes mercantiles no obstante su inmaterialidad.

En Colombia, los primeros antecedentes normati-
vos de proteccién de la propiedad industrial datan de
1848 para patentes y de 1900 para marcas, sin embar-
go, solo en este siglo ha empezado a reconocerse su
verdadera dimension como herramienta de competitivi-
dad.

En efecto, gracias al decidido compromiso del
gobiermno nacional y con el apoyo de cooperacién, se
definié desde el mas alto nivel una politica publica rela-
cionada con la propiedad intelectual. Una politica trans-
versal, con objetivos definidos y dirigida hacia la conci-
liacion entre el interés particular y los intereses genera-
les, basada en el respeto a la dignidad de la persona.

En esa medida, percibe nuestro pais en el sistema
de reconocimiento del valor de la creacién humana una
herramienta clave para el fomento de la competitivi-
dad, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion. Esto es,
factor especialmente relevante en el propdsito de
garantizar el crecimiento de la economia nacional.

Es precisamente en el marco de esta finalidad, que
el Gobierno Nacional ha hecho especial énfasis en la
necesidad de avanzar en la identificacion de aquellas
herramientas que permitan fortalecer el sistema de
patentes, apoyar la inversién en ciencia y tecnologia y
la proteccion de la propiedad intelectual. Este ha sido
uno de los claros propdsitos del documento de politica
al que me acabo de referir. En el documento CONPES
No. 3533 “Bases de un Plan de Accion para la Ade-
cuacioén del Sistema de Propiedad Intelectual a la Com-
petitividad y Productividad Nacional 2008-2010" se
reconoce, entre otros aspectos, que la generacion de
valor con base en la creacion intelectual -la produccién
de conocimiento- asi como el uso del conocimiento
disponible, son herramientas fundamentales para pro-
ducir bienes y servicios innovadores capaces de posi-
cionarse adecuadamente en mercados competitivos,

Oficina Espaiiola
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manteniendo el equilibrio necesario entre los titulares
de los derechos y los usuarios de los mismos.

Tal reconocimiento de la propiedad industrial dentro
de la politica econdmica del pais ha permitido que cada
vez més entidades del Gobierno se involucren en su
promocion, lo que repercute directamente en el cre-
ciente interés de los empresarios por el amparo de
sus derechos y creacion de nuevos objetos de protec-
cion, asi como en el desarrollo de clausulas especiales
sobre el tema en los acuerdos interacionales que sus-
cribe el pais.

“El Gobierno Nacional ha
hecho especial énfasis en la
necesidad de avanzar en la
identificacion de aquellas
herramientas que permitan
fortalecer el sistema de
patentes, apoyar la inversion
en ciencia y tecnologia y la
proteccion de la propiedad
intelectual”

Teniendo en cuenta el momento econémico actual,
nos gustaria saber si la crisis ha afectado el registro
de dichos derechos en su pais.

A partir de las estadisticas de los registros de soli-
citudes de los diferentes tipos de derechos de propie-
dad industrial presentados en Colombia, se observa
un decrecimiento en el nimero de solicitudes de 2009
respecto de los afios anteriores cuando se habia expe-
rimentado un constante crecimiento.

En efecto, de manera general las solicitudes de
marcas y patentes sufrieron una disminucion frente a
los afios anteriores. Asi, las solicitudes de marca
durante el 2009 se redujeron en un 10% frente al afo
inmediatamente anterior, afo en el cual ya se habia
experimentado un decrecimiento del 2.6% frente al
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afio 2007 donde las solicitudes habian alcanzado las
24.047 luego de varios afnos de un incremento soste-
nido.

Por su parte, las solicitudes de patentes también
han sufrido un decrecimiento que viene ocurriendo
desde el afio 2007, si se compara con el afio 2006
cuando se presentaron 2.003 solicitudes PCT y 274
solicitudes nacionales

“En Colombia, los primeros
antecedentes normativos de
proteccion de la propiedad
industrial datan de 1848
para patentes y de 1900
para marcas, pero solo en
este siglo ha empezado a
reconocerse su verdadera
dimension como herramienta
de competitividad.”

¢ Qué beneficios cree que podria tener para su pais
el ingreso en el Sistema de Madrid? Y segun su opi-
nion ;Qué razones existen para que a la fecha no se
haya incorporado a dicho Sistema ningtin pais de
Latinoamérica?

La adhesion de Colombia al Protocolo de Madrid,
el cual establece un Unico procedimiento de solicitud
para la proteccién de marcas de productos y servicios
en los territorios de otros paises miembros, implicara
sin lugar a dudas, que el pais contara con un instru-
mento internacional idéneo para:

1. Promover las exportaciones: En la medida en
que el Protocolo de Madrid simplifica el acceso a la
proteccion de las marcas colombianas en el extranjero,
su implementacién traerad consigo un aumento de soli-
citudes de marcas de colombianos en los mercados
del exterior lo cual facilitard el acceso de empresarios
especiaimente de las MIPYMES a los mercados inter-
nacionales.

Oficina Espaiiola
de Patentes ¥ Marcas
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2. Promover la inversion extranjera: La implementa-
cion del sistema de registro internacional de marcas
en Colombia incentivara a las empresas extranjeras a
proteger sus marcas en Colombia. Una simplificacion
en el sistema de registro de marcas extranjeras en
Colombia sera una herramienta generadora de inver-
sion extranjera, la cual constituye un instrumento fun-
damental de desarrollo de la economia del pais.

3. Consumidores mayores beneficiarios: En una
relacion de consumo, el consumidor generalmente
parte de una posicidon mas débil frente a los empresa-
rios. Un Sistema de Marcas eficiente le permite a dicho
consumidor tomar sus decisiones de compra de forma
mas informada y racional, con la consecuente protec-
cion que ello implica.

Por lo anterior, en beneficio de nuestros exportado-
res, la Superintendencia, apoyada por el sector empre-
sarial, ha promovido la adhesién a este instrumento
internacional que ya ha sido aprobado en dos debates,
de cuatro, en el Congreso de la Republica.

En cuanto a las razones para que a la fecha no se
haya incorporado al Sistema ningun pais de Latinoa-
mérica lo primero que debo decir es que no obstante
esta circunstancia es cierta, esta a muy poco tiempo
de cambiar, pues Argentina, Brasil, México y Colom-
bia, ya han tomado la iniciativa para adherirse al instru-
mento que hoy cuenta con 78 estados partes, ubica-
dos en los 5 continentes y con diferentes niveles de
desarrollo.

En todo caso, hay que tener en cuenta que el idio-
ma espariol solo es lengua oficial de trabajo del Proto-
colo de Madrid desde 2004, lo cual claramente puede
haber influido para que no se haya visto la necesidad
de considerar la adhesion a este instrumento, que hoy
es latente como resultado de la globalizacion.

¢£Como ha influido el PCT en el desarrollo tecnoldgi-
co de Colombia?

La concesion de derechos de patente exclusivos
es un incentivo para la inversion en actividades innova-
doras y en la produccién de conocimiento.

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT por sus siglas en inglés) en la medida que facili-
ta, simplifica y armoniza la presentacion de solicitudes
de patentes de invencién en diferentes partes del
mundo implica aumento de solicitudes y con ello un
acrecentamiento de la informacién tecnoldgica, dispo-
nible en el pais.

Los documentos divulgados con motivo del PCT
no solo de las invenciones sino del estado de la técni-
ca estén disponibles en un solo formato, describen la
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tecnologia en forma exhaustiva y pueden ser clasifica-
dos, lo cual los hace una valiosa fuente de informacion
tecnoldgica y cientifica y por tanto Util para solucionar
problemas y estimular la actividad inventiva. Asi, reper-
cute directamente en las inversiones y en la transfe-
rencia de tecnologia.

¢Cual es la situacion actual del road map para la
mejora del sistema PCT?

La agenda de trabajo acerca del futuro del PCT ha
sido concebida para mejorar el funcionamiento del sis-
tema del PCT, identificar problemas y desafios que
enfrenta el sistema, analizar las causas subyacentes
de las dificultades y determinar las posibles opciones
para abordar los problemas y evaluar el impacto de las
opciones propuestas.

En Colombia se ha empezado a trabajar en la cons-
truccion de capacidades, por lo cual se ha propuesto
aumentar la ayuda técnica y de personal para la pro-
mocion de la propiedad intelectual, poniendo énfasis
en las necesidades de las pymes y las instituciones de
innovacion; asi mismo se ha puesto especial empefio
en el mejoramiento de la bases de datos de manera
que realmente la informacion contenida en ella sea una
fuente de transferencia de tecnologia.

Es asi que, la SIC siendo consciente de que el sis-
tema debe ser accesible y responder a las necesida-
des de los solicitantes esta trabajando en la adecua-
cion de la Entidad para actuar en calidad de Oficina
Receptora, permitiendo que exista un mayor acerca-
miento con los solicitantes nacionales que quieren
efectuar sus solicitudes via PCT.

Asimismo, para evitar la duplicacién de trabajo, que
es un punto esencial del road map del PCT, se ha tra-
bajado para que los informes de bisqueda y exdme-
nes preliminares se constituyan en una base importan-
te para el establecimiento del estado de la técnica y el
posterior andlisis de la patentabilidad, el cual disminuye
los tiempos para la decision final.

Hemos sabido que, una vez resuelto el problema de
las tasas, la Oficina de Colombia ha declarado su
deseo de convertirse en Oficina receptora de solici-
tudes PCT ;Cuando comenzara a realizar dichas
tareas?

Efectivamente, el objetivo por parte de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio de convertirse en
oficina receptora de solicitudes PCT esta proyectado
para el segundo semestre del afio 2010, incluido en un
proyecto especial.

b (¥ rwasrmaio Oficina Espaiiola
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FIRMAS INVITADAS

Ivana B. Lauritsen

Abogada Consultora de la firma
Lauritsen & Asociados. Argentina

Marca registrada.
La proteccion adicional
en Aduana

RESUMEN

Lamentablemente la pirateria es una practica que crece dia a dia
desde tiempos inmemoriales. Distintas Aduanas, entre las que se
cuentan las de Argentina y China, han implementado sistemas de
alerta que permiten detectar productos con marcas ilegitimas, con el
claro objetivo de frenar la industria del fraude transfronterizo, pudien-
do actuar de oficio o a pedido de parte para lo cual es imprescindible
contar con el registro de la marca.

INTRODUCCION

En mayor o menor medida, de uno u otro modo, la pirateria ha existido desde
antafo en todos los paises del mundo y ha sucedido que asi como la globaliza-
cion ha permitido integrar las comunicaciones y negocios de lugares remotos, los
piratas no han quedado ajenos a esta realidad.

Ya no se movilizan en galeones sino en sofisticados transportes fluviales o
aéreos que facilitan el traslado de cuantiosa mercaderia apdcrifa que al ingresar
en un pais causa graves dafos al comercio licito, destruyendo a licenciatarios ofi-
ciales que no pueden competir con quienes no abonan el canon de la marca ni
invierten en publicidad e imagen.

Asi como las ciudades coloniales se atrincheraban para repeler el ataque de
los corsarios, era imperioso construir un fuerte modemo para evitar que ingresa-
ran a puerto y luego se dispersaran al interior haciendo practicamente imposible
Su persecucion.

La solucién llegd de mano de la tecnologia moderna que permitié implementar
un sistema basado en el registro marcario el cual permite repeler el ingreso de
mercaderia ilegitima al asentar los datos en los softwares que administran las
aduanas.
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Marca registrada. La proteccion adicional en Aduana

LA PROTECCION DE LA MARCA
POR LA ADUANA

Embanderada con estos ideales la Aduana Argenti-
na ha colocado un importante freno a la pirateria al
implementar el “Sistema de Asientos de Alerta” que
es el procedimiento creado por AFIP (Administracion
General de Ingresos Publicos) a través de la Resolu-
cion General N° 2216 del Boletin Oficial de fecha
26.02.07 con objetivo de poseer un mayor control con-
tra el fraude marcario.

La Aduana por Nota DGA 53/06 y Res. AFIP
2216/07 controla las marcas de todo producto que
ingresa al pais y tiene facultades para actuar de oficio
o a pedido de parte del siguiente modo:

Cuando ingresa la mercaderia a puerto, ya sea por
via terrestre, maritima o aérea, la Aduana puede verifi-
car si la marca impresa o adherida a los productos per-
tenece al importador o si éste se encuentra autorizado
para utilizarla. Si no se dan estas condiciones, frena el
despacho a plaza y corre traslado al represente legal
del titular de los derechos marcarios a fin de que se
expida si autoriza el ingreso de los productos.

Si el notificado autoriza el ingreso, se levanta la
medida en forma casi inmediata; pero si manifiesta su
voluntad en contrario, debe apersonarse en las ofici-
nas de la Division Fraude Marcario a efectos de cum-
plimentar la denuncia para que Aduana contintie con el
procedimiento penal en contra del infractor.

Si sucediera que transcurridos los tres dias no se
recibe respuesta, las autoridades aduaneras pueden

INGRESO DE MERCADERIAS

Verificacion de

liberar la mercaderia o retenerla a su exclusivo criterio
analizando la ilicitud palmaria o no de los productos,
resolucion que sera pasible de recursos administrati-
vos e incluso judiciales pero que en la mayoria de los
casos queda en la nada pues los piratas no dan la cara.

Perfeccionando este procedimiento se establecio
un registro de importadores autorizados cuya validez
es de 2 afos renovables.

De este modo el titular marcario, informa a la Divi-
sién Fraude Marcario, quienes son las personas fisicas
o juridicas autorizadas para importar mercaderias con
su marca, detallando no sélo las marcas sino también
las aduanas por las que puede ingresarlas, los coédigos
aduaneros de cada producto, su niumero de registro
de importador y el apoderado que representaréa legal-
mente la voluntad del titular de los derechos de marca.

El trdmite de registro es un simple asiento, para el
cual es imprescindible que la marca esté concedida
pues debe acompanarse copia certificada del titulo de
propiedad.

Ahora bien, ain cuando este sistema es optativo,
es conveniente proceder al registro de importadores
en Aduana a efectos de evitar que se frene mercade-
ria legitima pues debe recordarse que la Aduana puede
actuar de oficio, como de hecho lo hace.

Es decir, ya sea con el fin de frenar mercaderia pirata,
o para que la legitima circule sin inconvenientes, es acon-
sejable cumplir con el procedimiento de registro de las
marca en el “Sistema de Asiento de Alertas en Aduana”.

Sintetizando el procedimiento:

No coincide con titular

mercaderias
Coincide con ‘
titular
Es importador
Continua autorizado
a plaza
Contintia a
plaza

No es importador
autorizado
[

Traslado por 5 dias a
representante

No contesta }—i—{ Deniega acceso ‘

1 l

Resolucién o )
: - Formalizacion de la denuncia
Confirma retencion Aduana
i 1 1
Recursos y Libera ‘ Procedimiento penal ‘
apelaciones mercaderia

Oficina Espaiiola
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Con este procedimiento aduanero el registro de la
marca cobra mayor relevancia y es por esta misma
razén que no debe descuidarse protegerla, no sdélo, en
el lugar de destino donde se comercializarédn los pro-
ductos sino también en los lugares de fabricacion y
trénsito, pues la mayoria de los paises cuentan con
sistemas aduaneros similares.

Un claro ejemplo es China con la “Regulation of
the People’s Republic of China on Customs Protection
of Intellectual Property Rights” promulgada por Decre-
to No. 395, el 2 de Diciembre del 2003 efectiva a par-
tir del 1 de Marzo del 2004, que en su articulo 3° pro-
hibe la importacion y exportaciéon de productos que
violen derechos de propiedad intelectual y en el articu-
lo 7° prevé el procedimiento de registro muy similar al
argentino. El sistema chino ademés de poder actuar
de oficio (articulo 16°) otorga la posibilidad de presen-
tar directamente en la aduana china una denuncia cuan-
do se tiene conocimiento que ingresaran mercaderias
apocrifas previa caucion (articulos 12° y siguientes).

China constituye un mercado relevante para inver-
siones econdmicas y fabricacion de productos pero es
sélo citado a modo de ejemplo para que tomemos
consciencia que debemos tener en cuenta que una
vez que establecemos relaciones comerciales y se
autoriza a fabricar con la marca propia a un determina-
do fabricante local es imperioso registrar la marca obje-
to. De otra manera se corre un alto riesgo que el pro-
ducto y marca circule en infraccion por mas de un mer-
cado, asumiendo riesgos de retencion de mercaderias
en las Aduanas, tanto en importaciones como exporta-
ciones y transito.

Los avances que han llevado a cabo las autorida-
des contra el fraude marcario son constantes y cada
vez se acrecientan e informatizan mejor. Esto ha propi-
ciado altamente la exportacion de productos termina-
dos, estimulando el crecimiento econdmico y generan-
do regimenes de vanguardia para promover la inver-
sion extranjera directa.

CONCLUSION

La marca registrada cobra cada vez mayor valor en
razon de los grandes avances de las distintas aduanas
mundiales para protegerlas contra la pirateria. La sim-
ple ostentacién de titulo permite decidir la libre circula-
cion de mercaderias.

Por consiguiente, es necesario establecer una
estrategia de registro que abarque por un lado a todos
los paises por los que circulara la marca, ya sea lugar
de fabricacion, transito o destino; y por el otro lado,
cumplir con las resoluciones administrativas de las
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Aduanas de cada pais donde debe informarse a impor-
tadores autorizados a efectos de frenar mercaderias ili-
citas y favorecer la libre circulacion de las propias.
Todas las precauciones son vélidas y los registros
de marcas son fundamentales para frenar el uso ilicito
por otros de la marca propia. A mayor precaucion
mayor poder de decisién para enfrentar los hechos.
Argentina, China o cualquiera que sea el destino la
proteccion es la clave para una empresa exitosa.
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La Marca Sonora vy el
Derecho de Autor en
Guatemala

RESUMEN

Cuando en Guatemala se reform¢ la Ley de Propiedad Industrial, en
virtud del Decreto 11-2006 del Congreso de la Republica, contem-
pldndose en forma expresa la proteccion a la marca sonora,
surgieron dudas al respecto, pues era idea de la mayoria de exper-
tos en el tema que no era necesaria la proteccion por las normas de
Propiedad Industrial, ya que en caso de que se tratare de una
melodia se contaba con la protecciéon de la normativa de Derecho
de Autor, por un plazo de setenta y cinco afios (después de la
muerte del autor), mucho mayor al de diez afios que se concede a
la marca. Sin embargo, no toda marca sonora es una melodia.
Ademas, la legislacion Guatemalteca permite la renovacion ilimitada
de los signos marcarios, por lo que en definitiva puede extenderse
mucho mas la proteccién en relacion con el plazo de proteccién que
concede el Derecho de Autor.

PALABRAS CLAVES:
Marca Sonora y Derecho de Autor:
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La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala

INTRODUCCION

El avance de la tecnologia ha
permitido que en la actualidad se
incorporen sonidos a una gran
variedad de productos, y la globali-
zacion de los medios de comunica-
cion (radio, television, Internet) per-
mite que en todas partes del
mundo se escuchen los mismos
sonidos que se transmiten a través
de ellos. A mediados del siglo XX
comenzé la inquietud, por parte de
productores de bienes y servicios,
de obtener proteccion legal como
marca en aquellos sonidos que sir-
ven para identificar sus productos,
ya que fue evidente para ellos que
tienen un gran poder de evocacién
en el consumidor, que inmediata-
mente realizaba la vinculacién men-
tal entre el signo auditivo y el pro-
ducto que identifica.

De esta manera, en algunos pai-
ses empezd a protegerse como
marca a los sonidos, sin que hubie-
ra alguna facultad expresa para
hacerlo; mas bien, se basaron en
que no se encontraba prohibido por
la ley y que la definicion de marca
era lo suficientemente amplia, es
decir, que no restringia la posibili-
dad de que se resguardara como
tal a cualquier clase de signos. En
el caso de Guatemala, se dio una
situacion diferente, puesto que la
definicion de marca que contempla-
ba la Ley de Propiedad Industrial
era bastante restrictiva ya que esta-
blecia como condicion, para la pro-
teccién de un signo como marca,
que fuera perceptible por el sentido
de la vista. Sin embargo, en virtud
de haber contraido el compromiso
de realizar importantes reformas en
el tema de propiedad intelectual,
especificamente en virtud de sus-
cribir el Tratado de Libre Comercio
celebrado con Republica Dominica-

na, las Republicas de Centroaméri-
ca y Estados Unidos de América,
se modifico la definicion legal y se
admite expresamente la proteccion
para la marca sonora.

Sin embargo, surgié la duda
sobre la proteccion de aquellas
marcas sonoras que consistieran
en melodias, pues el criterio gene-
ral es que los mismos ya contaban
con la proteccion del Derecho de
Autor, estableciéndose el interro-
gante sobre si habria o no necesi-
dad de protegerlos como marca.

DESCRIPCION

HISTORIA Y UBICACION DE LA
MARCA SONORA EN LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

La aparicion de signos distinti-
vos diferentes a los visuales es
relativamente reciente. Sobre todo
en aquellos casos de signos auditi-
vos, puesto que los medios de gra-
bacion de sonidos se han desarro-
llado y evolucionado no hace
mucho tiempo. Con el desarrollo y
expansion de la industria cinemato-
gréfica, la radio, la television, la tele-
fonia y el Intemet, el mercado mun-
dial reconoce ya la existencia de la
marca sonora. En los Estados Uni-
dos de América han sido reconoci-
das desde hace poco més de
medio siglo, en virtud de los soni-
dos, dichos o slogans y notas musi-
cales en combinacion, que se utili-
zan en este tipo de industria. Los
primeros ejemplos son la tonada de
Merry Melodies, que acompanaba
a los dibujos animados y el grito de
Tarzan'.

Es evidente que en los ultimos
afnos, sobre todo en las décadas
finales del siglo XX, y en los prime-
ros afnos del siglo XXI, la tecnologia
ha avanzado a pasos agigantados,

especialmente en relacion a la
industria del cine y de los fonogra-
mas, en sus diferentes formas. Es
asi, que los sonidos o melodias tie-
nen en la actualidad una gran fuer-
za evocativa, y el oido se ha con-
vertido en un elemento de identifi-
cacion muy importante para los
consumidores, casi tanto como la
vista.

Algunos autores incluso afirman
que las marcas sonoras pueden ser
més exitosas que los signos tradi-
cionales, ya que son mas percepti-
bles que las visuales, y se fijan
mejor en la memoria del publico,
por la posibilidad de ser més entre-
tenidas e insistentes. Sobre todo,
teniendo en cuenta que el uso del
sonido ha sido estudiado como
condicionante de las acciones
humanas. Por tal motivo, los pro-
ductores de bienes y servicios, asi
como los estudiosos del mercado,
cada vez acuden més a signos con-
siderados como “no tradicionales”;
y para evitar la competencia desle-
al ha sido necesario que se reco-
nozca en los diferentes sistemas
juridicos una adecuada proteccion
a los mismos, mucho més especifi-
ca que la de competencia desleal.

Como marcas auditivas, en
otros paises, se han empleado
muchas clases de sonidos, que van
desde una pequeia partitura, hasta
el sonido propio de un animal. Sin
embargo, como en la actualidad en
la mayoria de convenios y leyes
nacionales, las definiciones de mar-
cas no incluyen a los sonidos, o en
el mejor de los casos, no los exclu-
yen como tales, muchas de las
marcas auditivas han llegado a ser
marcas mucho tiempo después de
ser famosas. Recientemente la ten-
dencia mundial esta evolucionando,
en el sentido de que las marcas

! Eguia, Javier. 2007. La Marca sonora en Argentina. Consultado en: http//www.eguia.com.ar
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sonoras deben ser registrables y
susceptibles de proteccion marca-
ria. Pocos paises han establecido
de manera especifica los requisitos
y normas para obtener la inscrip-
cién de una marca sonora. Estas
normas se han basado usualmente
en litigios o conflictos que han sur-
gido en relacion a su uso, pero el
numero de casos ha sido limitado.
Como requisitos para la inscripcion
de una marca sonora se ha exigido
que sea presentada en forma gréfi-
ca, reforzando la descripcion con
algin medio de prueba adicional,
para lograr demostrar su distintivi-
dad.

Dentro de las principales dificul-
tades que se han encontrado para
el registro de sonidos como marca,
y para que las mismas gocen del
beneficio de inscripcion en el regis-
tro, se encuentran: su representa-
cion gréfica y la fijacion de la marca.
En cuanto a la representacion se
busca la manera de hacerla clara y
articulada con el objeto de lograr
una correcta interpretacion, bus-
queda y calificacion, es decir, que
pueda presentarse de tal forma que
para el calificador del registro resul-
te que la misma cumple con el prin-
cipio de distintividad, propio de
toda marca registrable. El requisito
de fijacion es uno de los que mayo-
res complicaciones presentaba
puesto que no existian anterior-
mente los avances tecnoldgicos
que permitieran que un articulo o
mercaderia tuviera afiadido un soni-
do o una melodia, lo que actual-
mente ha sido superado en gran
parte, por ejemplo, al utilizar un
teléfono celular o una computado-
ra. Sin duda, es la nueva tecnologia
la que ha provisto de oportunida-
des crecientes a los potenciales
titulares de marcas sonoras. En
realidad, lo importante en este caso
es el elemento psicoldgico o la
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Con el desarrollo y
expansion de la
industria
cinematogrdfica,
la radio, la
television, la
telefonia y el
Internet, el
mercado mundial
reconoce ya la
existencia de la
marca sonora

unién mental que hace el consumi-
dor, en relacion al producto y, como
es evidente, la capacidad evocativa
de un sonido, es muy fuerte, por lo
que en realidad es necesaria su
proteccion, en igual forma que las
marcas tradicionales.

Tomando en consideracion que
la mayoria de marcas que se usan
y protegen en el mundo, son visua-
les las marcas sonoras son ubica-
das dentro de las marcas no tradi-
cionales. Hasta entrar en vigencia
el Decreto No. 11-2006 del Con-
greso de la Republica, que reformé
la Ley de Propiedad Industrial, las
marcas sonoras en Guatemala eran
consideradas como atipicas, pues-
to que no estaba regulada su pro-
teccién. Al contrario, estaban total-
mente excluidas, por la exigencia
legal que el signo tenia que ser per-
cibido por el sentido de la vista.

Actualmente en Guatemala se ha
convertido en una marca tipica,
siguiendo asi la tendencia mundial
en cuanto a que las marcas sono-
ras sean registrables y protegidas
como tales. Anteriormente a la
vigencia del Decreto No. 11-2006
del Congreso de la Republica, era
posible proteger un sonido Unica-
mente mediante las normas de
competencia desleal y se protegia
como un anuncio o sefal de publi-
cidad. Actualmente la legislacion
guatemalteca adopta el sistema
intermedio en cuanto a los signos
gue pueden protegerse como mar-
cas, ya que enumera los que pue-
den considerarse como tales, es
decir, que no deja posibilidad para
que se trate de “cualquier signo”.
Dentro de los signos enumerados
se encuentran los auditivos o sono-
ros.

CLASES DE MARCA SONORA

¢ En relacién al bien que la
marca identifica:

Pueden ser marcas sonoras de
producto o marcas de servicios.

e Segun la composicion de la
marca:

La marca sonora puede consis-
tir en diferentes tipos de signos y
puede representarse a través de
diferentes sistemas. En las leyes
relativas al tema de marcas algu-
nos paises exigen que se trate de
una melodia; en el mejor de los
casos no establecen esta exigen-
cia y dejan abierta la posibilidad de
que se trate de cualquier tipo de
sonido, aunque no pueda ser repre-
sentado mediante las notas del
pentagrama, lo cual no es obstécu-
lo para presentar otros tipos de
representaciones gréficas, tal es el
caso de mostrarlo mediante nime-
ros, curvas o espectrogramas o en
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todo caso con una descripcion
escrita del sonido. En consecuen-
cia las marcas sonoras se clasifi-
can por su forma de representacion
o por el tipo de sonido.

1. Por su forma de representa-
cion:

a. Representables por medio de
las notas del pentagrama musical.

b. Representables por medio de
nlimeros O curvas.

c. Representables por medio de
espectrogramas.

d. Representables por medio de
una descripcion escrita o un relato
explicativo del sonido.

2. Por el tipo de sonido:

a. Melodias: Aqui, la marca
sonora puede ser desde temas
musicales completos, hasta peque-
fias piezas compuestas por muy
pocas notas. Como ejemplo del pri-
mer caso, se han protegido en
otros paises temas musicales de
programas de television; y como
ejemplos del segundo, la protec-
cion en Estados Unidos en 1951
como marca sonora a la cadencia
de tres notas de la National Broad-
casting Corporation; el tono inicial
de Nokia Corporation, o la melodia
de dieciocho notas que compone
el tema de los Looney Tunes, como
marca de Warner Entertainment
Group, para los dibujos animados.

b. Marcas sonoras no melédi-
cas: En el caso de no tratarse de
melodias el signo puede consistir
en: Vocalizaciones, sonidos de ins-
trumentos musicales, sonidos de la

naturaleza, sonidos simples, sin
aparente significacion, tonos, rui-
dos.

RELACION ENTRE DERECHO
MARCARIO Y DERECHO DE
AUTOR

Entre el derecho sobre los sig-
nos distintivos -derecho marcario-
y el derecho de autor, existen algu-
nas coincidencias, ya que tienen de
comun el ingenio, la originalidad y
el reconocimiento para su protec-
cion; pero también existen diferen-
cias muy importantes, por ejemplo
en el caracter temporal del Dere-
cho de Autor y por el carécter
meramente declarativo de su ins-
cripcion Registral. Otra diferencia
se encuentra en que “...conforme
a muchas legislaciones, el derecho
exclusivo sobre la marca soélo se
adquiere en relacién con la clase
de productos, actividades o empre-
sas para las cuales haya sido regis-
trada, de acuerdo con la clasifica-
cion oficial, de manera que pueden
coexistir titulares sobre el mismo
signo pero para identificar bienes
diferentes o servicios de distinta
naturaleza”2.

Existen “zonas fronterizas”
entre el derecho marcario y el dere-
cho de autor. Algunas legislaciones
disponen que los derechos de
autor y derecho marcario son inde-
pendientes y compatibles con los
de propiedad industrial que puedan
existir sobre la obra3. La frontera
entre la disciplina marcaria y la
autoral se ubica en varios aspec-
tos, a saber:

1. Que la figura o los dibujos, o
la melodia, por ejemplo, constitu-
yan per se una manifestacion artis-
tica, caso en el cual puede coexis-
tir la doble proteccion -como marca
y como obra estética-, aunque si la
legislacion marcaria aplicable exige
el requisito de la novedad se le
podria negar la tutela por ésta ulti-
ma -aunque no por la autoral-, si la
obra fue divulgada con anterioridad.

2. Que se pretenda registrar
como marca una obra artistica que
pertenece a otro -sea mediante pla-
gio servil o por plagio “elaborado”-
supuesto en el cual el titular del
derecho de autor puede oponerse
a la inscripcién de la marca, sin per-
juicio de las acciones que ejerza en
el ambito de la ley autoral, por
explotacion ilicita y usurpacion de
paternidad.

3. Que se presente la solicitud
de una marca constituida por un
vocablo o combinacién de palabras,
en forma idéntica o similar al titulo
de una obra del ingenio protegida,
de manera que dicho uso pretenda
aprovecharse del prestigio de la
obra preexistente o crear confusién
en el publico entre dicha creacién y
el producto o servicio que se aspi-
ra identificar con titulo.

LA MARCA SONORA, EL
DERECHO DE AUTOR Y
DERECHOS CONEXOS

Cuando la marca sonora es una
partitura musical o una melodia, y
no un sonido o algunas notas musi-
cales, es necesario contar con
autorizacion del compositor, ya que

2 Antequera Parilli, Ricardo. 1998. La Propiedad Intelectual. Implicaciones Culturales, Sociales y su Importancia Econémica. Semina-
rio regional de la OMPI sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC para los pai-
ses del Istmo Centroamericano. Organizado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, conjuntamente con el Ministe-
rio de Economia de Guatemala, la Secretaria de Integracion Econémica Centroamericana y el Centro Regional para el Fomento del
libro en América Latina y el Caribe. Guatemala. Pag. 11y 12.

3 |bidem.
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en caso contrario estaria cometién-
dose infraccién contra los derechos
de autor.

Dentro de los casos de marcas
inadmisibles por derechos de ter-
ceros se establecen todos aque-
llos casos que puedan afectar las
practicas de la sana competencia.
La Ley de Propiedad Industrial Gua-
temalteca registra en el articulo 21
estos casos de inadmisibilidad. El
inciso g) dice que no podra ser
registrado el signo que infrinja un
derecho de autor o un derecho de
propiedad industrial de un tercero.

Sin embargo, el Derecho Mar-
cario y el Derecho de Autor, con-
forme la legislacién guatemalteca,
pueden coexistir. El articulo 3 de la
Ley de Derecho de Autor y Dere-
chos Conexos establece el siste-
ma de doble proteccién o régimen
de superposiciéon o acumulacion.
Indica que el goce y ejercicio de los
derechos de autor y los derechos
conexos reconocidos en esta ley
no estén supeditados a la formali-
dad de registro o cualquier otra y
son independientes y compatibles
entre si, asi como en relacién con
la propiedad y otros derechos que
tengan por objeto el soporte mate-
rial a la que esté incorporada la
obra, la interpretacién artistica, la
produccion fonografica o con los
derechos de propiedad industrial.
Ademas, sefiala el articulo citado
que las obras de arte creadas para
fines industriales también estaran
protegidas por esta ley en cuanto a
su contenido artistico.

De esta manera se protege al
autor de la melodia, al intérprete y
al signo, que al convertirse en una
marca sonora y estar debidamen-
te registrada, también estaré pro-
tegida por la legislacion de propie-
dad industrial. Es de hacer notar
que el plazo de proteccion para el
autor de una melodia, de confor-
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midad con la Ley de Derecho de
Autor y Derechos conexos, de
setenta y cinco afios, es mucho
mayor a los diez afios de protec-
cion que como marca puede darse
a la misma, al tenor de la Ley de
Propiedad Industrial. En todo caso
lo mejor es contar con la doble
proteccion: tanto de derechos de
autor, como de propiedad indus-
trial. La proteccion a la melodia se
obtiene desde el momento de su
creacion, en cambio para proteger-
la como marca es necesaria su
inscripcion en el Registro de Pro-
piedad Intelectual.

CONCLUSIONES

— En cuanto obra artistica, la
melodia que se proteja como
marca sonora contara, por el sélo
hecho de su creacién, con la pro-
teccion de las leyes sobre Derecho
de Autor y Derechos Conexos.

— Resultara una ventaja para el
titular contar con una proteccion
adicional a la del derecho de autor,

que seria la proteccion como marca
del sonido en cuestion.

— Por contarse con posibilidad
limitada de renovacién de la marca
a la larga puede conservarse la
marca sonora en forma permanen-
te y por un plazo mayor a setenta y
cinco anos, que es el plazo de pro-
teccién como obra artistica.
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L a proteccion
de la marca renombrada
en México

OSE MANUEL MAGANA
J RESUMEN

Es indudable que en el trafico mercantil existen marcas que gracias
a diversos factores, como son la calidad, antigiedad y publicidad,
son reconocidas por la generalidad del publico consumidor vy, por
ende, son catalogadas como “marcas renombradas”. El presente
estudio pretende analizar la proteccion juridica concedida a la marca
renombrada en México, tanto si se encuentra inscrita ante la Oficina
de Marcas (IMPI), como si no lo esta.

El articulo es fruto de los estudios doctorales realizados por el autor
en Espafa (Universidad Complutense de Madrid), asi como su expe-
riencia profesional y docente en México.

INTRODUCCION

La marca renombrada es un tema de innegable actualidad en el marco del
Derecho de la Propiedad Industrial, toda vez que cada dia es mayor el nimero
de empresas titulares de marcas renombradas que demandan la proteccién de
tales signos distintivos, no solo en el d&mbito local, sino internacional. La marca
renombrada posee una alta distintividad fruto de la imagen positiva que irradia
en el publico consumidor. Asi las cosas, el elevado prestigio o goodwill, fruto
del alto nivel en la calidad de los bienes o servicios distinguidos con la marca
renombrada, es un bien valioso para el empresario y un indicador de confianza
para el publico consumidor. Por esta razén, el prestigio o goodwill que posee la
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marca renombrada debe ser prote-
gido frente a los intentos de apro-
vechamiento o menoscabo por
parte de terceros.

Ahora bien, la proteccion juridi-
ca otorgada por el sistema tradicio-
nal de marcas se encuentra cons-
trefiida por los principios de regis-
tro, especialidad y confusion; no
obstante, la tutela de estos princi-
pios generales resulta insuficiente
cuando se aplica a la marca renom-
brada. En efecto, el punto de refe-
rencia para una tutela ampliada a
este tipo de signo viene constituido
por la especial fuerza distintiva que
posee.

En el &mbito internacional, a par-
tir de la singular proteccién otorga-
da a la marca notoria en el CUP, ha
sido planteada la necesidad de con-
ceder también especial tutela a la
marca renombrada mas alla de la
regla de la especialidad. Tal inquie-
tud ha dado frutos en la Unién
Europea, a través de la primera
Directiva (89/104/) del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, relati-
va a la aproximacion de las legisla-
ciones en materia de marcas, for-
mando el primer ordenamiento
comunitario que otorga una protec-
cion especial a la marca renombra-
da. Tal tutela ha sido también plas-
mada en el Reglamento 40/94 del

Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria.

Sin embargo, a pesar de que es
casi unanime la conviccion de con-
ceder tutela especial a la marca
renombrada, actualmente impera
una gran confusion sobre su natu-
raleza, semejanzas y diferencias
con la marca notoria, por ende, es
preciso fijar el alcance de la protec-
cién que se debe otorgar a cada
una de estas figuras. Tal confusion
ha motivado que muchos Ordena-
mientos nacionales equiparen la
marca notoria con la marca renom-
brada, concediendo de este modo
una protecciéon exorbitante a la
marca notoria. Por el contrario,
otras Leyes de marcas consideran
la marca renombrada como una
marca notoria, y, por ende, la pro-
teccion concedida no es suficiente
para tutelar adecuadamente la
marca renombrada contra conduc-
tas lesivas de su distintividad o
renombre.

México ha diferenciado la marca
renombrada de la notoria. Sin
embargo, la tutela concedida a la
marca renombrada es insuficiente
para proteger a su titular del uso
indebido de la marca por parte de
un tercero, asi como de conductas
que afectan su distintividad vy
renombre.

DESARROLLO

1. CONCEPTO LEGAL

La marca renombrada se deno-
mina “famosa” en México!. No
obstante, para efectos del presen-
te estudio, seguiremos refiriéndo-
nos a ella como marca renombra-
da. Asi, el articulo 98 bis de la Ley
de la Propiedad Industrial (LPD dis-
pone que una marca es renombra-
da en México cuando es conocida
por la mayoria del publico consumi-
dor?2. Sin embargo, a nuestro
entender, es més acertado que el
conocimiento de la marca renom-
brada se determine en funcion de
la generalidad del publico consumi-
dor y no en funcion de su mayoria
como preceptia la LPI. En efecto,
el conocimiento de una marca por
la mayoria del publico consumidor
implica acreditar cuantitativamente
que mas del 50 % de los consumi-
dores conocen la marca3. En tanto
que acreditar el conocimiento de la
marca por la generalidad del publi-
co no refiere a un dato cuantitativo,
sino cualitativo, que no implica el
conocimiento del signo por la
mayoria del publico, sino mas bien,
el conocimiento generalizado en
diversos sectores del mercado
(Vgr. por segmentos del publico:
amas de casa, estudiantes, profe-

! La inclusién de la marca renombrada en el Derecho Mexicano es fruto de las reformas de la LPI en el afio 2005 (Cfr. Diario Ofi-
cial de la Federacion de 16 de junio de 2005). En este sentido, consideramos un acierto que México acreciente su cultura en mate-
ria de propiedad industrial, adoptando en su legislacion la figura de la marca renombrada. De la misma opinién Santoyo S. “Famous
trademarks, clear rules, established for well-known marks”, Ipworld, sep/05, pp. 6 y ss. Vid. Internet: ipworldonline.com. No obstan-
te se han mostrado contrarios a la separacion entre marca notoria y renombrada algunos autores como Veldzquez Garcia Lopez A.
(“Meéxico, sistema de declaratoria de notoriedad y diferencia entre marcas notorias y marcas famosas”, Affinitas, no.1, feb/20086,
p. 7. Vid. Intemet: www.bmalaw.com.br/pt/docs/ aliancas/ Newsletter_Affinitas_Pl_Febrero_2006.pdf) y Herméndez Dominguez B.
“Certificado de marcas notoria y famosa, comentario” Vid. Interet: www.baudelio.com.mx/doc1.html.

2 Este criterio es seguido por la Ley espafiola 17/2001 de marcas. En efecto, el citado Ordenamiento dispone en el articulo 8.3:
“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el publico en general, se considerara que los mismos son renombrados
y el alcance de la proteccion se extenderd a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

3 Acreditar que una marca es conocida por la mayorfa del publico puede ser una tarea compleja. En efecto, en el caso de México,
con una poblacién consumidora de mas de 100 millones de habitantes, el titular de una marca -a efectos de acreditar que es cono-
cida por la mayoria del publico consumidor-, tendria que demostrar el conocimiento de su signo en més de 50 millones de habitan-
tes.
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sionales, personas de la tercera
edad, menores, etc.; por activida-
des: deportivas, intelectuales, ludi-
cas, etc.; por industrias: textil, joye-
ria, mobiliaria, etc.)4.

Por otro lado, cabe sefialar que
la LPI no aclara -a diferencia de la
definicion de marca notoria- si el
conocimiento de la marca renom-
brada por el publico consumidor se
circunscribe exclusivamente al terri-
torio mexicano. En nuestra opinion,
en consonancia con la exégesis de
la LPI®, el conocimiento de la marca
renombrada debe acreditarse
exclusivamente en México, aunque
para tal fin pueden aceptarse prue-
bas provenientes del extranjero.

Por dltimo, el articulo 90 frac-
ciéon XV bis LPI establece dos
supuestos en los que una marca es
considerada renombrada en nues-
tro pais. El primero concierne a la
facultad discrecional del IMPI para
estimar un signo como renombra-
do. El segundo hace alusion al pro-
cedimiento de declaracién de

marca renombrada previsto en los
articulos 98 bis 1 a 98 bis 9 LPI.
Sin embargo, en el caso de la
marca renombrada no inscrita en
México, sélo es aplicable el primer
supuesto relativo a la discrecionali-
dad del IMPI para declarar la marca
como renombrada. En efecto, el
segundo supuesto concerniente al
procedimiento de declaratoria de
marca renombrada requiere nece-
sariamente un registro de marca en
México para su tramitacionS.

2. LA PROTECCION DE LA
MARCA RENOMBRADA NO
REGISTRADA EN MEXICO

La tutela de la marca renombra-
da no registrada en México se plas-
ma en el articulo 90 fraccion XV bis
LPI7. En efecto, el citado precepto
declara que no se otorgara registro
de marca a un tercero que preten-
da inscribir un signo idéntico o
semejante al renombrado. Esta pro-
teccion abarca cualquier clase de
productos o servicios. De modo

que la marca renombrada no inscri-
ta es protegida contra el registro
indebido, realizado por una persona
ajena a su titular.

Sin embargo, la tutela otorgada
a la marca renombrada no inscrita
en México es parcial. En efecto, el
titular de un signo renombrado
debe obtener necesariamente el
registro de su marca en nuestro
pais, a efectos de gozar de la facul-
tad de impedir el uso indebido de
Su marca por un tercero.

En nuestra opinion, es criticable
que la marca renombrada no inscri-
ta se encuentre desprovista de pro-
teccion contra del uso indebido rea-
lizado por un tercero8. Considera-
mos que, a efectos de atacar fron-
talmente la piraterfa en nuestro
pais, una de las prioridades en la
proxima reforma de la LPI debe ser
establecer sanciones contra los
usuarios no autorizados de marcas
renombradas, que por razones
diversas -generalmente de logistica
comercial- ain no han sido inscri-

4 Coincidimos con la opinién de Fernandez-Novoa C., (“El relieve juridico de la notoriedad de la marca (con especial referencia al
riesgo de la confusién)” en RDM, nim. 112, abr-jun., 1969, Madrid, p. 177), en el sentido de que la marca renombrada presupone
la difusién del signo en el publico en general.

5 En tomo a la interpretacion juridica de un precepto dentro de un contexto legal general Vid. Larenz K., Metodologia de la ciencia
del Derecho, Barcelona, 2001, pp. 192 y ss., Engisch K. Introduccion al pensamiento juridico, Granada, 2001, pp. 47 y ss. y Pec-
zenik A. Derecho y razén, México D.F., 2003, pp. 25 y ss.

6 Cfr. arts. 98 bis-1 y 98 bis-4 Il LPI.

7 El articulo 90 fraccion XV bis LPI dispone: “No seran registrables como marca: las denominaciones, figuras o formas tridimensio-
nales, iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del
capitulo Il BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.”

8 En el mismo sentido, la Ley espariola de marcas 17/2001 en su articulo 34.2 ¢) precisa la inscripcion de la marca renombrada
para otorgarle tutela méas allé de la regla de la especialidad contra el uso indebido realizado por un tercero. Vid. Bercovitz A. Apun-
tes de Derecho Mercantil, Aranzadi, Navarra, 2006, p. 494; Espina D. La marca notoria no registrada, Tirant lo Blanch, Valencia,
2005, pp. 95y ss.; Alonso Espinosa J. “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas” en RDM,
ndm. 245, pp. 1186 y s. y Gonzélez-Bueno C. Marcas Notorias y Renombradas (en la Ley y la Jurisprudencia), La Ley, Madrid,
2005, pp. 219y ss. Ahora bien, en opinién de Bercovitz A. (Introduccién a las marcas y otros signos distintivos en el trafico econd-
mico, Aranzadi, Navarra, 2002. p.177), la marca renombrada no registrada es protegida por la Ley de competencia desleal (LCD)
de 10 de enero de 1991. En efecto, esta Ley codifica como actos de confusién, aquellos que suscitan un riesgo de asociacién por
parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestacion (Cfr. art. 6 LCD). Asimismo la LCD prohibe el aprovecha-
miento indebido de la reputacion ajena (Cfr. art. 12 LCD). De la misma opinion Femandez de la Gandara L. “La tutela juridica de las
marcas renombradas en el proceso de reforma del derecho espafiol: evolucion y perspectivas”, en Las marcas renombradas espa-
fiolas, Mc Graw Hill, Madrid 2001, pp. 408 y s.). En punto a la proteccién de la marca renombrada en la Ley de marcas espanola
17/2001 Vid. Fernandez-Névoa C. (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, 2004, pp. 408 y ss.).
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tas en México. A tales efectos, se
debe modificar el procedimiento de
declaracion de marca renombrada,
con la finalidad de que no se requie-
ra la inscripcion de la marca en
Meéxico como requisito sine qua
non para iniciar tal procedimiento 0.

3. LA PROTECCION DE LA
MARCA RENOMBRADA
REGISTRADA EN MEXICO

La LPI no concede una protec-
cion especifica a la marca renom-
brada inscrita en México. No obs-
tante, el beneficio de registrar la
marca renombrada en nuestro pais,
radica en que su titular tendré facul-
tad para solicitar la declaracion de
renombre por parte del IMPI, a los
efectos de que tal Instituto certifi-
gue que la marca registrada es con-
siderada renombrada en territorio
mexicano! 1.

Por otro lado, independiente-
mente del procedimiento de decla-
racién de renombre ante el IMP,
el titular de la marca renombrada
registrada en nuestro pais goza de

la tutela general concedida a la
marca registrada en México!2.
Esta proteccion, dirigida a tutelar
la naturaleza de la marca renom-
brada presenta las siguientes
caracteristicas. En primer lugar,
segun la fraccion IX del articulo
213 LPI, el titular de la marca
renombrada inscrita en México
puede impedir el uso de la marca
por un tercero para designar cual-
quier clase de productos o servi-
cios, si es asi que tal uso causa
confusién, error o engano en el
publico consumidor. Esto es, le
hace pensar infundadamente que
existe una relacidon o asociacion
entre el titular de la marca regis-
trada renombrada y el tercero.

En segundo lugar, conforme al
precepto antes citado, el titular de
la marca renombrada registrada en
México también puede impedir el
uso de su marca por un tercero
para diferenciar cualquier clase de
productos o servicios, si tal uso
induce al publico a pensar que exis-
te una licencia o autorizacion de

uso, concedida por el titular de la
marca registrada renombrada’3.

Y, en tercer lugar, de acuerdo
con el articulo 213 fraccion X LPI,
el titular de la marca renombrada
inscrita en México puede impedir el
uso de la marca por un tercero para
diferenciar cualquier clase de pro-
ductos o servicios, si tal uso se diri-
ge a desprestigiar la marca renom-
brada inscrita, o a su titular!4.

Por ultimo, si la marca renombra-
da registrada en México es calificada
como tal por el IMPI -sea de modo
discrecional o a través del procedi-
miento de declaracién de marca
renombrada-, ademas de la tutela
antes sefalada, de acuerdo al articu-
lo 90 fraccién XV bis LPI se negaré a
un tercero el registro de una marca
idéntica o similar a la marca renom-
brada, para distinguir cualquier clase
de productos o servicios.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El articulo 98 bis LPI
dispone que una marca es renom-
brada en México, cuando es cono-

9 Pese a que diversos ordenamientos en el ambito mundial, exigen el registro de la marca renombrada para concederle proteccion
mas alld de la regla de la especialidad (Cfr. entre otros art. 16.3 ADPIC; Vid. Curto Polo M. “Marcas y nombres comerciales noto-
rios y renombrados registrados” en Comentarios a la Ley de Marcas, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 244), coincidimos
con Monteagudo M. (La proteccién de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, pp. 93 y s.) en el sentido de que la tutela efec-
tiva del renombre de la marca ha de construirse superando las limitaciones de los sistemas de marcas tradicionales. En efecto, la
trascendencia econémica de la capacidad traslativa de la reputacion de la marca renombrada para productos o servicios distintos a
los que originalmente dirige su oferta, requiere necesariamente la prohibicion a terceros del uso indebido de la marca renombrada,
independientemente de su inscripcion.

10 De este modo, el titular de una marca renombrada no inscrita en México podria acreditar -a través del procedimiento de declara-
cién de marca renombrada- que su marca posee tal caracter en nuestro pais y gozar asi de la tutela especial conferida por la LPI.

" De acuerdo con el articulo 98 bis-1 LPI la declaracion de renombre que expide el IMPI requiere de un registro previo de la marca
en México.

12 En punto a los derechos, obligaciones y limitaciones de la marca registrada en México Vid. Magaria Rufino J.M. (Anélisis de la
propiedad industrial en México, Clave empresarial, México D.F., 2002, pp. 55 y ss.).

13 Referente a las licencias de uso de marca y transmisiéon de derechos de marca en México Vid. Jalife Daher M. Comentarios a la
Ley de la Propiedad Industrial, Porrtia, México, 2009, pp. 371 y ss.

14 De acuerdo con la Jurisprudencia de los Tribunales mexicanos, la marca tiende esencialmente a proteger el prestigio de su titu-
lar. Cfr. Sentencias del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de 16 de marzo de 1976 (Amparo en
revision 21/76, Johnson & Johnson); de 1 de marzo de 1977 (Amparo en revision 707/76, Dresser industries inc.); de 12 de abril
de 1977 (Amparo en revision 131/77, American cyanamyd company); de 21 de junio de 1977 (Amparo en revision 291/77, Labo-
ratorios Infan, S.A); de 9 de agosto de 1977 (Amparo en revisién 347/77, Central exportadora nacional); Vid. Semanario Judicial
de la Federacion, 72. Epoca, 1995, tomo Il 2°. Parte; pp. 509 y ss.
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cida por la mayoria del pdblico con-
sumidor. No obstante, considera-
mos mas acertado que el conoci-
miento de la marca renombrada
debe determinarse en funcién de la
generalidad de los consumidores, y
no en funcion de su mayoria como
preceptua la LPI. En este sentido,
acreditar el conocimiento de la
marca por la generalidad del pabli-
co no debe presentar tan solo un
aspecto cuantitativo, sino también
cualitativo: el conocimiento del
signo en diversos sectores del
mercado.

SEGUNDA: La tutela de la
marca renombrada no registrada en
México se plasma en el articulo 90
fraccion XV bis LPI. Esta proteccion
impide el registro de la marca por
parte de un tercero, para diferen-
ciar cualquier clase de productos o
servicios. De suerte que la marca
renombrada no inscrita es protegi-
da adecuadamente contra el regis-
tro indebido, realizado por una per-
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sona ajena a su titular. Sin embar-
go, el titular de un signo renombra-
do debe obtener necesariamente
el registro de su marca en nuestro
pais, a los efectos de gozar de la
facultad de impedir el uso indebido
de su marca por un tercero.

TERCERA: La LPI no concede
una proteccién especifica a la
marca renombrada inscrita en
México, aunque -obviamente- tiene
la misma proteccion que la marca
renombrada no registrada. A pesar
de lo expuesto, el beneficio de
registrar la marca renombrada en
nuestro pais es importante: su titu-
lar tendra la facultad de solicitar la
declaracion de renombre por parte
del IMPI, a los efectos de que tal
Instituto certifique que la marca
registrada es considerada renom-
brada en territorio mexicano.
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Experiencia de (a
Republica Dominicana
en el Tratado de
Cooperacion en materia

de Patentes-PCT

NARCIS TEJADA

RESUMEN

Con el trabajo “Experiencia de la Reptblica Dominicana en el Tratado
de Cooperaciéon en materia de Patentes-PCT" se muestra el compor-
tamiento observado en el pais luego de la ratificacién del referido
Tratado, tanto en las solicitudes de patentes nacionales como en la
presentacion de solicitudes PCT que han utilizado al pais como
Oficina Receptora.

PALABRAS CLAVES
PCT, patentes, Oficina Receptora, Tratado, OMPI.

INTRODUCCION

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) es un acuerdo
internacional para la presentacion multiple simplificada de solicitudes de Paten-
tes, con un total de 141 paises signatarios hasta la fecha. Usualmente se con-
sidera que desde la adopcion del Convenio de Paris marca el progreso més
notable realizado en la cooperacién internacional en este ambito. Este Tratado
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esta destinado a sistematizar la
presentacion, bldsqueda y examen
de las solicitudes de Patentes, asi
como la divulgacion del contenido
de las mismas.

DESARROLLO

ADHESION DE LA REPUBLICA
DOMINICANA EN EL PCT

La adhesion de la Republica
Dominicana al Tratado de Coopera-
cién en Materia de Patentes se
deriva de una obligacién contraida
por el pais en el Tratado de Libre
Comercio entre Republica Domini-
cana, Centroamérica y Estados
Unidos, conocido como DR-
CAFTA por sus siglas en inglés.

Es asi como, el 28 de febrero
de 2007, y tras depositar en la
OMPI su instrumento de adhesion,
la Republica Dominicana paso a ser
el 137 Estado Contratante del PCT,
que entrd en vigor para el pais el
28 de mayo de 2007. Esta adhe-
sion significa que la Republica
Dominicana sera designada auto-
méaticamente en toda solicitud inter-
nacional presentada a partir de esa
fecha, y nuestros nacionales ten-
dran derecho a presentar solicitu-
des en virtud del PCT.

¢POR QUE UTILIZAR EL PCT?

El PCT ofrece muiltiples venta-
jas a los usuarios del sistema de
Patentes, especialmente a aquellos
que tienen por objetivo obtener
proteccion para sus invenciones en
un gran nimero de paises. Dentro
de estas se pueden citar:

® Presentacion de una unica
solicitud:

El PCT permite la presentacion
de una Unica solicitud internacional,
presentada en un solo idioma y
ante una Unica oficina, lo que susti-
tuye multiples presentaciones en

Oficina Espaiiola
de Patentes ¥y Marcas

e ¢

diversos paises hasta la entrada en
fase nacional.

¢ Fecha de presentacion:

La fecha de presentacion inter-
nacional, que otorga la Oficina
Receptora, despliega sus efectos a
las oficinas designadas.

¢ Uniformidad de requisitos
formales:

El solicitante tiene la garantia de
que, si su solicitud internacional se
ajusta a la forma establecida por el
PCT, no podra ser rechazada por

razones de forma por ninguna de
las oficinas designadas durante la
fase nacional de la tramitacion de la
solicitud.

¢ Tiempo y costo:

Como es conocido el sistema
tradicional de Patentes exige la pre-
sentacion de solicitudes de Paten-
te individuales para cada pais en el
que se desee proteccion, no obs-
tante cualquier solicitud posterior
deberéd presentarse dentro de los
doce meses siguientes a la fecha
de presentacion de la primera soli-
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citud. Con el PCT el solicitante dis-
pone de hasta 18 meses méas para
hacer sus presentaciones en el
extranjero, lo que permite, ademas
de la obvia ventaja del tiempo, una
mejor planificacion de los costos
en cuanto a traducciones, honora-
rios, y tasas nacionales.

¢ Busqueda y examen:

El Tratado dispone de “una bus-
queda y un examen interacional”;
sobre la base de los cuales el soli-
citante puede forjarse un concepto
razonable sobre la patentabilidad
de su invencién, conocer el estado
de la técnica anterior relevante a
ese respecto; ademas, se puede
valorar con mayor conviccion la
trascendencia econdmica y comer-
cial de su invencion, teniendo la
oportunidad de retirase si los infor-
mes le son desfavorables. Asimis-
mo, tiene la posibilidad de modifi-
car su solicitud para ponerla en
orden antes de su tramitacion por
las oficinas designadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS
SOLICITUDES EN REPUBLICA
DOMINICANA, LUEGO DE LA
ENTRADA EN VIGENCIA DEL PCT
En el afio 2007 y principios del
2008 las solicitudes de Patentes
presentadas en la Republica Domi-
nicana mostraron una disminucion,
en vista de que los solicitantes
extranjeros en lugar de presentar
sus solicitudes reivindicando priori-
dad, en virtud del convenio de Paris,
obviamente prefirieron esperar los
30 meses que otorga el Tratado y
beneficiarse de las bondades que
ofrece el mismo, lo que significa que
los solicitantes han tomado en
cuenta la Republica Dominicana
para obtener proteccion para sus
invenciones. Esto se ha evidenciado
en el incremento de las solicitudes
nuevamente a finales de 2008 y los
meses corrientes del afo 2009,
hasta el momento de realizacion del
presente articulo, cuando ya se
cumplen 30 meses contados desde
la fecha de prioridad de aquellas

solicitudes cuya presentacion inter-
nacional fue hecha después de la
entrada en vigencia del PCT a la
Republica Dominicana.

Como puede apreciarse, las
solicitudes presentadas hasta octu-
bre del presente afio 2009, han
experimentado un incremento
importante con relacion al afio
2008. En este sentido tenemos la
expectativa de que en el aflo 2009
se tenga, gracias al PCT -pues la
mayoria de las solicitudes son
entradas en fase nacional-, un com-
portamiento de solicitudes recibi-
das muy superior al promedio de
los anos 2002 al 2009 (Gréfico 1).

VENTAJAS PARA LOS
NACIONALES

Los nacionales de nuestro pais ya
han hecho uso de los beneficios que
ofrece el PCT, presentando solicitu-
des de Patentes Internacionales en el
marco del PCT, actuando la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPD como Oficina Receptora.

GRAFICO 1. SOLICITUDES DE PATENTES REPUBLICA DOMINICANA (2003-2009)
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En la gréfica a continuacion se
muestra el nimero de solicitudes
PCT que se han presentando en
algunos paises de la region, actuan-
do como Oficinas Receptoras,
desde el afo en que suscribieron el

tratado hasta la fecha. Se aprecia
gue hemos tenido un buen comien-
zo, cuyos resultados se esperan
puedan mejorarse una vez se logre
una mayor concientizacion en el
innovador nacional acerca de la

importancia de la proteccién de los
resultados de sus investigaciones
y las ventajas del Tratado de Coo-
peracion en materia de Patentes
(PCT) cuando se pretenda prote-
ger en otros paises (Grafico 2).

GRAFICO 2. SOLICITUDES PCT. PAISES DE LA REGION
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CONCLUSIONES

La disminucion en el niumero de
solicitudes en los afos 2007 (uego
de la entrada en vigor del Tratado)
y durante gran parte del 2008 se
comportd conforme a lo esperado,
pues los solicitantes consideraron
aprovechar las ventajas del PCT y
entrar a los 30 meses desde la pre-
sentacion y no limitarse a los 12 de
la prioridad del Convenio de Paris.

Ha ocurrido un aumento en el
numero de solicitudes nacionales
durante el afo 2009 (segun el

S ¢
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comportamiento que se venia
experimentando en el pais antes
del PCT) que en su gran mayoria
son solicitudes que han tenido una
fase interacional PCT y entran en
Fase Nacional a nuestro pais. Lo
anterior demuestra que hemos
sido de interés comercial para
algunas companias que quizas en
los 12 meses de prioridad les
hubiera sido dificil determinar si
econdémica y/o estratégicamente
les era conveniente solicitar regis-
tros en este pais.

I Ecuador (2001)
I Nicaragua (2003)
[ Honduras (2006)
B Guatemala (2006)
El Salvador (2006)

Rep. Dominicana (2007)

La adhesion de la Republica
Dominicana al PCT ha presentado
multiples ventajas para los usua-
rios nacionales del sistema de
Patentes, para quienes, ademas
de beneficiarse de las ventajas del
Tratado, representa un estimulo a
la investigacion, innovacion y pro-
teccion de sus invenciones,
haciendo que lo que parecia impo-
sible pueda llevarse a cabo gra-
cias a las grandes facilidades que
promete el hacer uso de este
acuerdo.

© ceooEer



REl en Propiedad Industrial 25

Peru
Panoramicas

Estudio de potenciabilidad de
patente de las tesis
desarrolladas en la Facultad
de Farmacia y Bioguimica
eizaser VoL | JNIMSM (Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Perd),
enero-diciembre 2008

RESUMEN

En el presente trabajo se analizaron los requisitos de patentabilidad
de las tesis publicadas en un afo (2008) para determinar cuantas
de éstas constituyen posibles patentes si se presentaran ante la
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual, Pert (DIN-INDECOPI). Se tomd una muestra-poblacién
de 53 tesis aprobadas y publicadas en la Facultad de Farmacia y
Bioquimica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM),
se excluyeron las tesis que no son consideradas invenciones de
acuerdo al articulo 15 de la Decision 486 de la Comisiéon de la
Comunidad Andina y las tesis que no son patentables de acuerdo al
articulo 20 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina. Mediante un cuadro comparativo, se analizaron las tesis con
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su antecedente més cercano
encontrado. Se puede concluir
que en la Facultad de
Farmacia y Bioquimica existen
tesis que pueden constituir
patentes de invencién rela-
cionadas al campo de la salud.

INTRODUCCION

En la actualidad el desarrollo
sigue siendo, sin lugar a dudas, uno
de los desafios méas complejos a
los que debe hacer frente la comu-
nidad internacional. La importancia
que reviste éste desafio ha sido
ampliamente corroborada en diver-
sos foros internacionales del méas
alto nivel. La innovacién tecnologi-
ca, la ciencia y la actividad creativa
en general se reconocen apropia-
damente como fuentes importan-
tes de progreso material y bienes-
tar. Sin embargo, pese a las pro-
mesas y a los importantes avances
cientificos y tecnoldgicos del siglo
XXy principios del siglo XXI las
naciones ricas y las pobres siguen
separadas en muchos aspectos
por las significativas disparidades
existentes en materia de conoci-
mientos y por la “brecha digital”.

Las universidades son las pri-
meras fuentes de investigacion y
desarrollo de un pais, por lo que los
trabajos que desarrollan los profe-
sores y las denominadas tesis pue-
den ser consideradas como
“INVENTOS" y ser concretizados
por medio de una patente, lo cual
promueve el desarrollo cientifico y
el prestigio mundial tanto de los
investigadores como de las univer-
sidades. Una muestra de ello son
los paises como Estados Unidos,
Japén y la Unién Europea. Por
ejemplo: Espana presenta alrede-
dor de 3000 patentes Nacionales
por afio, de las cuales aproximada-
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mente 120 pertenecen a universi-
dades. Si éstos datos los compara-
mos con las solicitudes presenta-
das en la Direccion de Invenciones
y Nuevas Tecnologias del INDECO-
Pl, Pert, tenemos en promedio
1300 solicitudes de patentes por
ano, tanto Nacionales como extran-
jeras, de las cuales 1 6 2 pertene-
cen a Universidades.

Resulta entonces necesario
informar e incentivar a la comuni-
dad cientifica sobre las ventajas de
las patentes asi como de la infor-
macién tecnoldgica que dispone
dicho sistema en su base de datos
abierta al acceso mundial.

METODOLOGIA

e De la muestra en estudio (53
tesis), Anexo 1, se seleccionaron
11 tesis "INVENTO", de acuerdo
a los requisitos de patentabilidad
(articulo 14 y 15).

e Se realizd un resumen de
cada una de la tesis “INVENTO"
encontradas y se comparo con lo
obtenido en la bdsqueda de ante-
cedentes. Anexo 1.

DISCUSION

Se determind que 4 tesis perte-
necen a extractos naturales, de las
cuales no se encontraron, en la
base de datos de patentes, ningu-
na composicion farmacéutica que
contenga dichos extractos, éstos
son:

e "Actividad antimicética in
Vitro y elucidacion estructural del
aceite esencial de las hojas de
Minthostachys mollis "mollis".

e "Efecto del extracto etandli-
co de hojas de Anona muricata L.
(guanabana) sobre la hiperglicemia
inducida con aloxano en ratas"

e "Efecto del extracto etandli-
co de Lepidium meyenii Walp.
(maca) sobre la espermatogénesis
de ratones machos jovenes”.

e “Estudio de los flavoniodes
aislados de las hojas de Smallant-
hus sonchifolius (yacon) y determi-
nacion de su actividad antioxidante
e inmunoldgica”.

Esto nos indica que posiblemen-
te existe en nuestra diversidad
plantas con actividad terapéutica
que no tienen patentes a nivel mun-
dial. Si se desarrollaran composi-
ciones farmacéuticas definidas cla-
ramente en porcentajes y propor-
ciones a partir de éstos extractos
probablemente podriamos obtener
patentes desarrolladas por la Facul-
tad de Farmacia y Bioquimica.

En el caso de la tesis referida al
extracto etandlico de maca existen
documentos de trabajos de investi-
gacion referentes a la actividad
espermatogénica, por lo que, si se
presentara una patente de la com-
posicién farmacéutica de maca,
habria que sustentar el efecto ines-
perado que produciria con respec-
to a los trabajos desarrollados en la
literatura.

Se determin6 1 tesis correspon-
diente a un derivado de grasa ani-
mal (iguana) con propiedades cica-
trizantes que no tiene anteceden-
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ANEXO 1
N° TiTULO RESUMEN ANTECEDENTES
"OBTENCION, CARACTERIZACION Y DISENO DE | Obtencion de quitosano a partir de quitina con NaOH | US2005/0042265. Referida a una composicion
UNA FORMA FARMACEUTICA SEMISOLIDA 50% y T° 120 con agitacion constante por periodo de | hidromel con efecto cicatrizante que comprende
1 | (UNGUENTO) A BASE DE QUITOSANO CON EFEC- | 3 dias por intervalo de tiempo de 8 horas c/u lavado | quitosano con un grado de acetilacién comprendido
TO CICATRIZANTE." con abundante agua hasta neutralidad y finalmente | entre 2 y 6%. Dicha composicién esta contenida en
secado en estufa a t° de 60°C x 24 horas. un apoésito o parche.
"APLICACION DE METODOS DE BIOINGENIERIA Composicion farmacéutica que contiene: a) una JP19940168674. Referida a una formulacién que
CUTANEA EN LA EyALUACION DE LA EFICACIA DE fase acuosa; b) fase oleosa; ) kiwicha 5% extraido contiene un extracto de Kiwicha, que tiene accion
UNA FORMULACION DERMOCOSMETICA ELABO- | por el método de soxhlet usando N-hexano, propi- | contra la formacion de melanina e inhibe la actividad
2| RADA A BASE DE ACEITE DE AMARANTHUS CAU- lenglicol, fenoxietanol, clorfenesina, metilparabeno de la tirosina quinasa. Dicha composicion contiene
DATUS L. "KIWICHA." 1%. entre 0,01-10%w/w del extracto extraido con un sol-
vente tal como etanol o por extraccion a reflujo.
"EVA/LUACION DE LAS PROPIEDADES FARMACO- La formulacién de clorfenamina por compresion NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
CINETICAS EN EL DISENO Y FORMULACION DE directa mejora las propiedades farmacocinéticas.
3 | TABLETAS DE CLORFENAMINA POR COMPRESION
DIRECTA."
" ACTIVIDAD ANTIMICOTICA IN VITRO Y ELUCIDA- | EXTRACTO-PLANTA Se refiere a un aceite esendial NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
CION ESTRUCTURAL DEL ACEITE ESENCIAL DE LAS derivado de la mufia, la cual es extraida por el
4 HOJAS DE MINTHOSTACHYS MOLLIS "MOLLIS". | método de arrastre de vapor y se hace andlisis con-
frontandola con candida albicans, obteniendo una
actividad antifingica.
"EFECTO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE HOJAS EXTRACTO-PLANTA alcohdlico al 95% para el tra- NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
DE ANONA MURICATA L. (GUANABANA) SOBRE | tamiento de diabetes. Se observa mayor efecto que
3 | LA HIPERGLICEMIA INDUCIDA CON ALOXANO EN la glibenclamida.
RATAS."
"ESTUDIO QUIMICO-ANALITICO DE LA GRASA DE | GRASA-ANIMAL Se extrae grasa de iguana gravida. NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
IGUANA VERDE (IGUANA-IGUANA) EFECTO CICA- | Se observa su efecto cicatrizante, antitinflamatorio y
6 TRIZANTE Y ANTIINFLAMATORIO SOBRE LESIONES antibacteriano en ratas.
INDUCIDAS EN RATAS."
"EFECTO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE LEPIDIUM EXTRACTO-PLANTA de maca, evidenciandose JP20040123438; Asian J Androl. 2003 Dec;5(4):349-
7 | MEYENIIWALP. (MACA) SOBRE LA ESPERMATOGE- | aumento de la espermatogénesis en ratones jovenes. | 52. Effect of alcoholic extract of Lepidium meyenii
NESIS DE RATONES MACHOS JOVENES." (Maca) on testicular function in male rats.
"DISE,NO Y FORMULACION DE UNA FORMA FAR- | Se muestran varias formulaciones para las formas NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
8 | MACEUTICA SOLIDA A PARTIR DEL EXTRACTO DE | orales y métodos pero no se indican las concentra-
GERANIUM DIELSANUM KNUT "PASUCHACA." ciones de cada uno de ellos ni la actividad.
"DISENO Y DESARROLLO DE UNA FORMULACION | La formulacién de diltiazem por compresién directa | EP0288732, US5578321. Se proveen diferentes for-
POR COMPRESION DIRECTA PARA TABLETAS DE mejora las propiedades farmacocinéticas. mulaciones, entre ellas Diltiazem, las cuales son
9 DILTIAZEM 60MG." comprimidas dentro de la tableta, para modificar la
liberacion.
"ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD CICATRIZANTE Y Extracto etandlico soluble en metanol y etanol se NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO ALCOHOLICO | formula una crema para observar el efecto antiinfla-
10 | DE LAS HOJAS DE SENNA RETICULATA (WILD) H. matorio en comparacion con diclofenaco al 1%,
[RULIN & BERNEBY (RETAMA).” encontrandose mayor poder antiinflamatorio que el
diclofenaco.
"ESTUDIO DE LOS FLAVONIODES AISLADOS DE EXTRACCION-PLANTA hidroalcohdlica con etanol al NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
LAS HOJAS DE SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS 80% y separacion de la fraccion de acetato de
1 (YACON) Y DETERMINACION DE SU ACTIVIDAD etilo. Con ésta fraccion se hacen los ensayos biold-

ANTIOXIDANTE E INMUNOLOGICA.

gicos para observa su actividad inmunoldgica.
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tes en la base de datos. La tesis
no ha desarrollado una composi-
cion farmacéutica a partir de ésta
grasa, pero si se ha demostrado el
efecto terapéutica que se deriva de
ella.

Se encontraron 3 tesis corres-
pondientes a composiciones farma-
céuticas las cuales son:

e "Aplicacion de métodos de
bicingenieria cutédnea en la evalua-
cion de la eficacia de una formula-
cién dermocosmética elaborada a
base de aceite de Amaranthus cau-
datus L. "KIWICHA";

e 'Estudio de la actividad cica-
trizante y antiinflamatoria del extrac-
to alcohdlico de las hojas de Senna
reticulata (Wild) h. irulin & berneby
(RETAMAY";

¢ "Disefio y formulacién de una
forma farmacéutica solida a partir
del extracto de geranium dielsia-
num knut "PASUCHACA".

En las 2 primeras tesis se divul-
gan las composiciones y se especi-
fican las concentraciones de los
ingredientes, asi como se sustenta
la actividad farmacoldgica de las
mismas, lo que merece resaltar que
son documentos que pueden obte-
ner patente, es mas, no se encon-
traron antecedentes que destruyan
la novedad del invento.

La tercera tesis sélo desarrolla
diferentes tipos de formulaciones y
tecnologias aplicadas a partir de
pasuchaca y no se especifican con-
centraciones ni excipientes utiliza-
dos, por lo que no se pudo realizar
un examen de patentabilidad al no
conocer su actividad farmacoldgi-
ca. Si se desarrolla una de las com-
posiciones que se presentan en la
tesis y se define la actividad farma-
colégica ésta podria convertirse en
una patente, ya que en el estado
de la técnica no se encuentran
composiciones farmacéuticas que
contengan pasuchaca.
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Se encontraron 3 tesis referen-
tes a composiciones farmacéuticas
donde se encontraron anteceden-
tes similares:

e "Obtencidn, caracterizacion y
disefio de una forma farmacéutica
semisolida (ungiento) a base de
quitosano con efecto cicatrizante".
Se encontrd 1 patente referida a
un apdsito o parche que contiene
en su interior quitosano, lo que
queda definir es el efecto terapéuti-
co que produciria un gel en compa-
racién con el aposito de la patente
encontrada.

e "Evaluacion de las propieda-
des farmacocinéticas en el disefio
y formulacion de tabletas de clorfe-
namina por compresion directa"; y

® 'Disefio y desarrollo de una
formulacion por compresién directa
para tabletas de diltiazem 60mg".

Estas Ultimas son dos tipos de
formulaciones caracterizadas por
una tecnologia de compresion
directa. En los antecedentes
encontrados se divulgan las venta-
jas de la compresion directa en tér-
minos de biodisponibilidad, tal
como la sustentan las 2 tesis desa-
rrolladas. Si bien no se han encon-
trado antecedentes que especifica-
mente desarrollen composiciones
farmacéuticas por compresion
directa de dichos principios activos
sera necesario sustentar el efecto
inesperado de usar dicha tecnolo-
gia (compresion directa) en estos
principios activos con respecto a lo
desarrollado en los antecedentes.

CONCLUSION

En la facultad de Farmacia y Bio-
quimica UNMSM existe un 13,2 %
(7 tesis) de potenciales patentes;
de estos el 57% (4) se refieren a
extractos de plantas y derivados de
animal que constituyen trabajos
previos para la realizacion de un
producto farmacéutico.
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el Sistema PCT

RESUMEN

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Brasil, tanto en el &mbito
juridico como en el administrativo y educacional, permitieron que los
diversos segmentos envueltos con esta materia invirtiesen y se
desarrollasen, teniendo como resultado el fortalecimiento del sis-
tema de patentes, tanto en el dmbito nacional como en el interna-
cional. Entre las medidas que han influido en este desarrollo
podemos citar: la reestructuracion administrativa, técnica e institu-
cional del INPI/Brasil; la Ley de la Innovacion' y la Ley del Bien?, que
contribuyen al desarrollo cientifico y tecnoldgico y al fomento a la
innovacion. Como resultado, entre otras cosas, ocurrio la modern-
izacion y la automatizacion de diversas actividades en el INPI/Brasil;
la participacion efectiva del INPI/Brasil en debates y seminarios
nacionales e internacionales, tanto en materia de propiedad intelec-

T Ley N° 10.973/2004.
2 Ley N° 11.196/2005
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tual como de manera més completa en materia de tecnologia y desenvolvimiento productivo;
realizacion de cursos y conferencias de difusion de la materia de propiedad industrial por todo el
pais, en especial en los Nucleos de Innovacion Tecnoldgica - NIT- en las universidades.

Es en este escenario que, dentro del sistema PCT3, ocurrié la aprobacion del portugués como
idioma de publicacién y que el INPI/BR inici6 sus actividades como Administracion Encargada de
la Busqueda Internacional (ISA) y de Examen Preliminar Internacional (IPEA).

REFERENCIA HISTORICA DEL
SISTEMA DE PATENTES EN
BRASIL

En 1809, D. Joéo VI, creo la
licencia para que fuera tomada las
iniciativas en favor de las invencio-
nes de nuevas méaquinas que podri-
an agilizar la economia.

En 1824, la Constituciéon del
Imperio garantizé a los inventores
el derecho sobre sus invenciones.

En 1830, la ley concedi6 privile-
gio a las personas que descubran,
inventen o mejoren una industria til
y un premio a las que introduzcan
una industria extranjera.

En 1881, fue instituido el exa-
men de las invenciones, después
de la concesion de la patente.

En 1882, la Ley 3.129 reguld la
concesioén de patentes a los auto-
res de una invencion o un descubri-
miento industrial.

En 1883, Brasil es uno de los
14 miembros signatarios originales
de la Convencion de la Unién de
Paris.

En 1923, fue creado el Departa-
mento Nacional de la Propiedad
Industrial y fue instituido el examen
previo de las invenciones.

En 1934, la Ley 24.507 reguld
la concesién de patente de disefio
o modelo industrial, el registro de

un nombre comercial y la represion
a la competencia desleal.

En 1945, fue creado el primer
Cddigo de la Propiedad Industrial.

En 1967, el Gobierno Militar ins-
tituyd un nuevo Codigo de la Pro-
piedad Industrial.

En 1970, la Ley 5.648 cred el
Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPD y Brasil es un
miembro fundador del PCT.

En 1971, un nuevo Cddigo de
la Propiedad Industrial fue creado.

En 1995, entré en vigor en Bra-
sil el Acuerdo TRIPS.

En 1996, la Ley 9,279, Ley de
la Propiedad Industrial, regula los
derechos y obligaciones relativos a
la propiedad industrial. Esta ley
entré en vigor el 15 de mayo de
1997.

INTRODUCCION

La Ley 9279/76, definio la
mision del INPI en su articulo 240,
“El INPI tiene por finalidad principal
ejecutar, en el ambito nacional, las
normas que regulan la propiedad
industrial, teniendo en cuenta su
funcion social, econémica, juridica
y técnica, asi como también pro-
nunciarse en cuanto a la convenien-
cia de firma, ratificacion y denuncia
de convenciones, tratados, conve-

3 Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes.
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nios y acuerdos sobre propiedad
industrial".

La reestructuracion del INPI
tuvo inicio en 2004 con el objetivo
de utilizar el sistema de propiedad
industrial no solamente como un
medio de proteccién de la propie-
dad intelectual, pero también como
una herramienta de la formacion y
la competitividad, condiciones basi-
cas para el desarrollo tecnologico y
socioeconomico del pais. Algunas
acciones ya implementadas, como
por ejemplo, la creacion de la Direc-
cion de la Articulacion e Informa-
cion Tecnolégica (DART), unidad
responsable por la promocién y
coordinacién de acciones de capa-
citacion, difusién de informaciones
tecnoldgicas, investigacion, educa-
cion, entre otras actividades; la cre-
acion de la Oydoria, para atender al
publico externo e interno; la moder-
nizacion administrativa y operacio-
nal, posibilitdé una Oficina mas
actuante y consecuentemente el
pais con un sistema de patentes
més fortalecido.

LA EVOLUCION DE BRASIL EN
EL SISTEMA PCT

El 1 de junio de 1978 el
INPI/Brasil empezd sus activida-
des como Oficina Receptora
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(RO/BR) de solicitudes interna-
cionales del PCT, presentadas por
solicitantes brasilefios o residen-
tes en Brasil. Las presentaciones
de las solicitudes internacionales
pueden ser en formato papel, en
la cual todos los documentos que
componen la solicitud internacio-
nal se presentan en papel, o del
modo electrénico PCT-EASY, en
esta Ultima el solicitante presenta
un disquete que contiene los
datos esenciales de la solicitud,
introducidos al generar el petito-
rio, y el texto del resumen anexa-
do en un fichero de formato *txt.

Ademés, Brasil puede ser
designado en las solicitudes inter-
nacionales del PCT que se presen-
ten en cualquier Estado miembro
del Tratado.

FIHT T e
-

En el afio 2007 la Asamblea de
la Union del PCT en su trigésimo
sexto periodo de sesiones (16°
ordinario) aprobd la adopcién del
portugués como idioma de publica-
cion de los documentos de paten-
tes y la indicacion del INPI/BR para
obtener la condicién de Administra-
cién encargada de la busqueda
internacional y del examen prelimi-
nar internacional.

Esta nueva actividad tiene como
objetivo fomentar la utilizaciéon del
sistema de propiedad industrial en
el plano nacional y regional para
América Latina y el Caribe.

Actualmente trabajan en nues-
tra Oficina alrededor de 400 exa-
minadores, distribuidos en las
diversas éareas tecnoldgicas; tie-
nen acceso a la documentacioén

minima exigida por el PCT; utilizan
las bases de datos nacionales:
SINPI4 y CAPES®; las bases de
datos internacionales, como por
ejemplo: Epoque, Dialog, PatentS-
cope, Espacenet, Latipat y los
sitios de las oficinas de otros pai-
ses. INPI/Brasil tiene investigado-
res capaces de realizar la busque-
da en los tres idiomas aceptados
para la presentacion internacional,
espanol e inglés, ademas del por-
tugués.

Complementando la Coordina-
cion General de Calidad y el sector
de Control Técnico del examen de
patentes se han implementado
medidas como: herramientas elec-
tronicas para estrategias de bus-
queda de patentes y documentos
de la familia de patentes, formula-
rios oficiales automatizados, captu-
ra automatica de datos bibliogréfi-
cos, implantacion de clausulas tipo
y directrices del PCT.

En agosto de 2009 el INPI/Bra-
sil empezo sus actividades como
Administracion Encargada de la
Busqueda Intemacional (ISA) y del
Examen Preliminar Internacional
(IPEA.

PERFIL DE LAS SOLICITUDES
DE PATENTES EN EL SISTEMA
PCT/BR®

® |as presentaciones de solici-
tudes internacionales aumentaron
mas del 10% al afo (2003-2008);

® las presentaciones en la fase
nacional Brasil aumentaron 20,66%
(2003-2006);

® |a mayoria de las presenta-
ciones en la fase nacional, 89%,
son de solicitantes no residentes;

4 Sistema Integrado de la Propiedad Industrial, banco de patentes brasilefias, www.inpi.gov.br.

5 Coordinacién del Mejoramiento de la Educacion Superior, base de datos de documentos, articulos y textos cientificos,
www.capes.gov.br y www.periodicos.capes.gov.br.

6 wipo_pub_941, www.wipo.int
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La evolucidén de Brasil en el Sistema PCT

® con respecto al tipo de soli-
citante: 42% de las presentaciones
son de solicitantes individuales
(figura 1;

® |a mayoria de las familias de
patente brasilefias contienen sélo
una oficina de patente;

® entre los paises emergentes,
Brasil es la que méas concedio

patentes en 2006, fueron 2465
(233 de residentes y 2232 de no
residentes);

® con respecto al sector tec-
noldgico: la mayoria de las paten-
tes presentadas son de ingenieria
mecanica, 31% (figura 2);

® las presentaciones de las
solicitudes de modelo de utilidad

I Empresas
Individuales

Universidades

I Gobierno/
investigacion

FIGURA 1
Solicitudes presentadas/tipo de solicitante - 2008

(17 %)

-

>
ﬁ

[ Electricidad
[ Instrumentos
B OQuimica

Ingenieria
mecanica

Otros sectores

FIGURA 2
Solicitudes presentadas/sector de la tecnologia - 2008
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son en la mayoria de solicitantes
residentes, siendo solo 1,6% de no
residentes;

* las principales universidades
y empresas brasilefias hacen sus
presentaciones de solicitudes de
otro modo que no es el PCT (figu-
ras 3y 4);

® |as solicitudes brasilefas pre-
sentadas en el sistema PCT, son
en la mayoria hechas en otro pais y
no en el Brasil.

LAS ACTIVIDADES COMO
ISA/IPEA

e Angola y Santo Tomé y Prin-
cipe, ademés de Brasil, declararon
al INPI-BR como Administracion
competente de blusqueda y exa-
men preliminar para las solicitudes
internacionales presentadas en sus
oficinas receptoras;

® Las tasas de trasmision, bus-
gueda y examen internacional son
reducidas un 60% para las perso-
nas fisicas, micro y pequefas
empresas, instituciones educativas
y de investigacion, sin fines de
lucro y agencias del gobiemno;

e Con dos meses de activida-
des, la oficina brasilefa recibio 15
solicitudes internacionales eligien-
do el INPI-BR como ISA;

® La mayoria de las solicitudes
internacionales fueron presentadas
en el idioma portugués;

e E| 50% de las solicitudes
internacionales presentadas son de
universidades brasilefias.

PROYECTOS

¢ Sistema de cooperacion de los
aspectos de la informacion y Propie-
dad Industrial. Estd en desarrollo
conjuntamente con otros nueve pai-
ses de América del Sur, a saber:
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Pert, Suriname y
Uruguay. El proyecto permite a las
oficinas compartir el uso de una base
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de datos integrada y la informacion
en tiempo real acerca de los exame-
nes y las decisiones finales con res-
pecto a las solicitudes de patentes.
Recientemente la idea ha avanzado
con acuerdos que incluyen la partici-
pacion de México y da la posibilidad
de extender a todos los paises del
continente latinoamericano.

® Portal de la Propiedad Inte-
lectual para los Paises de Lengua
Portuguesa - acuerdos bilaterales
de cooperacion con el INPI de Por-
tugal. Este proyecto permite a las
dos instituciones compartir los
documentos de patentes en portu-
gués que existen, no soélo en
ambos paises sino que también
incluye a todos los demas paises
de habla portugués en el mundo,
principalmente los africanos.

CONCLUSIONES

Brasil vive actualmente un gran
momento con respecto a la mate-
ria de Propiedad Industrial, mas
especialmente en los temas de
patentes y las materias relaciona-
das, habiendo sido la participacién
del INPI/Brasil trascendental en
este desarrollo.

El trabajo del INPI/Brasil junto a
las universidades, a través de los
Nucleos de Innovacién Tecnoldgica
-NIT-, ha posibilitado la difusién de
la cultura de la innovacién y de la
proteccion de sus resultados, con
el consecuente aumento del nime-
ro de las presentaciones de solici-
tudes nacionales.

Para los solicitantes brasilefios y
de América Latina la aceptacion de
las solicitudes en portugués o espa-
fiol es una gran ventaja. En el siste-
ma PCT se facilita no solo la presen-
tacién sino también las correcciones
y modificaciones, segun los Articu-
los 19 (ISA) y 34 (PEA). Ademés, la
posibilidad de obtener un informe de
busqueda interacional y una opinién

Oficina Espaiiola
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escrita en el plazo de 18 meses es
otro punto importante para la presen-
tacion en la fase nacional.

La actuacion del INPI/Brasil
como ISA/IPEA, es una herramien-

350

ta importante para el desarrollo del
sistema internacional de patentes,
especialmente el sistema PCT, en
el &mbito nacional y de los paises
latinos.

332,00 B PCT
300 Il Otros
250
200
1 50 139,00
100
50 33,00 sl
21.00 ' 11,00 19.00 11,00
o [N -. - D 2%
UNICAMP UFRI USP UFSCAR UFRGS
FIGURA 3
Solicitudes de universidades brasilefias (2000-2006)
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Solicitudes de empresas brasilefias (2000-2006)
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NOVEDADES PROGRAMA

"REDES

Nueva Red CEDDET

DE EXPERTOS”™

Renovada REIl en Propiedad Industrial

LANZAMIENTO DEFINITIVO

omo ya les veniamos anun-

ciando en la edicion pasada,

la Fundacion CEDDET en

su animo de seguir contribuyendo a
la creacion de redes que consoliden
cada vez mas los lazos instituciona-
les y personales de todos los anti-
guos participantes, ha lanzado en
noviembre de 2009 una nueva Red
general de caracter transversal en la
que han sido invitados a participar
todos los antiguos participantes del
programa de formacion de CEDDET.
Esta Red se convierte en el nexo

de unién entre los antiguos partici-
pantes de los cursos y cuenta con
un directorio de més de 7.000 parti-
cipantes de 21 paises. En ella se

desarrollarén actividades de caréac-
ter transversal que puedan ser de
interés para todas las personas que
trabajan en la gestién de las admi-
nistraciones publicas iberoamerica-
nas. Asimismo, este lanzamiento ha
coincidido con la puesta en marcha
de una nueva plataforma virtual,
mas acorde con las peticiones de
muchos de los actuales miembros
de las redes que llevaban tiempo
demandando nuevas funcionalida-
des y el uso de herramientas mas
colaborativas. Este nuevo entorno,
basado en la filosofia Web 2:0 de
redes sociales y al que se puede
acceder desde la pagina web de
CEDDET, cuenta con herramientas

y funcionalidades que promueven
una mayor interaccion entre perso-
nas y propician la generacion y utili-
zacion compartida de conocimiento.

Todo el equipo de la Fundacion
CEDDET confia en que este cam-
bio sea del agrado de todos los par-
ticipantes de la REl en Propiedad
Industrial y que redunde en una
mayor generacion de conocimiento
en red y refuerzo de los vinculos ya
establecidos entre todos.

Les animamos a conocerlo y a
participar con la publicacién de con-
tenidos en los distintos recursos,
quedando como siempre a su dis-
posicién para atender cualquier tipo
de duda, consulta o sugerencia.

Red de Expertos Iberoamericanos

3% Mis Redes & Perfil

2 %" PINDUSTRIAL
a

Destacados

Mis Aplicaciones

Detalles de la Red Me=mbros de la Red

Haolz, Elisa - Cerrar Sesion - 1 nueva(s) actualizacion{es) Zu== —

I Mensajes 'ﬂ'-j'-J Contactos

Herramientas de la Red

Noticizs recientes

%E%Eé%m [ oo @) CEDDET

=| Configuracion

Buscar usuarios

o
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| Programa Redes de Expertos Iberoamerica-

nos (RED es un proyecto impulsado por la

Fundacion CEDDET en colaboracion con dis-
tintas instituciones publicas que nacié a finales de
2004. La Red de Expertos Iberoamericanos en Pro-
piedad Industrial, lanzada en 2007, forma parte del
Programa y esta formada por los participantes que
han superado satisfactoriamente los cursos online
del area. La REl en Propiedad Industrial tiene como
objetivo mantener en contacto a los profesionales
del area y contribuir a la difusion de noticias de inte-
rés y al intercambio de conocimientos y mejores
préacticas, con el fin dltimo de contribuir al fortaleci-
miento de las instituciones participantes generando
conocimiento mediante el trabajo en red.

Con caracter anual, el Equipo Coordinador elabo-
ra y publica el Plan de Actividades de la REIl (cursos
cortos de actualizacién, foros de expertos, elabora-
ciéon de la revista digital, entre otros) con la finalidad

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

de ofrecer actividades de calidad e interés para los
participantes.

Para mas informacion sobre el Programa de Redes
de Expertos, visite la pagina:

http://www.ceddet.org/asp/redesdeexpertos/progra-
maredes.asp

Asimismo, puede conocer todas las Revistas digita-
les publicadas hasta la fecha, visitando la pagina:

http://www.ceddet.org/asp/informaciondeinteres/publi
caciones.asp?subseccion=revistas

Si estuviera interesado en suscribirse a alguna de
ellas, puede realizar su suscripcién escribiendo a
redes@ceddet. org y sefalando sus datos personales
(incluyendo su institucion y pais), asi como el titulo de
la revista o revistas

Distribucion por Paises de la REI en Propiedad Industrial

Oficina Espaiiola
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& Meéxico

& Espafia

“ Ecuador

& Argentina

& Perd

& Brasil

& Uruguay

& Colombia
Costa Rica

& Cuba

i El Salvador
Bolivia

“ Paraguay

“ Chile
Panama

“ Guatemala

Honduras

Nicaragua
Venezuela
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EQUIPO COORDINADOR
DE LA REI EN PROPIEDAD
INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la REl en
PROPIEDAD INDUSTRIAL esté for-
mado por profesionales pertenecien-
tes a distintos paises. Recuerde que
puede contactar con nosotros a tra-
vés del buzén de correo de la REl a
fin de poder canalizar sus aportacio-
nes, sugerencias y propuestas de
actividades.

GRELDY HERNANDEZ
Redactora Jefa.
Republica Dominicana.

JOSE ANTONIO CORRALES
Coordinador temético Espana
OEPM. Letrado del area de
Coordinacion Juridica y
Relaciones Internacionales.

ELENA ROJAS
Coordinadora Temética.
Espaiia. OEPM.

Letrado del Area de Patentes
e Informacion Tecnoldgica.

LEONARDO -
VILLAVICENCIO CEDENO
Coordinador latinoamericano
de la REI. Asistente de Juez
™ en el Tribunal Registral
Administrativo, Costa Rica.

CRISTINA BALARI
Gerente. Programa Red
de Expertos.
FUNDACION CEDDET.

ELISA LOPEZ
Coordinadora Area.
FUNDACION CEDDET.
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Reseiia de los foros
celebrados durante

el segundo semestre de actividad
del aiio 2009 en la REI

Durante el segundo semestre del afio 2009 muchos
han sido los temas de interés tratados en los foros
tematicos administrados por nuestros coordinadores,
cuya resefia adjuntamos a continuacion.

Del 28 de octubre al 8 de noviembre tuvo lugar el
FORO SOBRE MARCAS COLECTIVAS Y DE
GARANTIA

El foro coordinado teméatico de marcas estuvo dedicado al tratamien-
to de las marcas colectivas y de garantia tratando cuestiones como la
legitimacion para solicitar dichas marcas, las reglas que rigen su uso y,
finalmente, las limitaciones y particularidades en lo relativo al régimen de
transmision y licencia.

CONCLUSIONES

El foro de marcas colectivas y de garantia nos permitid averiguar que
las legislaciones de los paises participantes son semejantes en muchos
aspectos de su regulacion.

Del 21 de septiembre al 4 de octubre estuvo abierto el
FORO “EL TRATADO DE DERECHO SUBSTANTIVO
EN MATERIA DE PATENTES Y VALORACION
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PAISES

DE LA REI”

CONCLUSIONES
(Ver gréficos pagina siguiente)
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EL RECONOCIMIENTO DE UN SISTEMA DE ALGUNAS CUESTIONES IRRECONCILIABLES
PATENTES HOMOGENEO EN LA NEGOCIOACION

20,00%

40.00% | 20.00%
0%

20,00%

| o 2 BeEies e bgo[plre [J Segundos usos farmacéuticos

[ ... es unainiciativa que deberia abandonarse definitivamente B Sustitucion “aplicacion industrial” por “utilidad”

B ... es un objetivo deseable a largo plazo cuando exista mayor y “solucion™ por “solucion técnica

igualdad entre paises [ Atentado a la soberania nacional y eliminacion flexibilidad
que permita legislar lo més adecuado

[ Declaracion del Origen de los Recursos

¢ QUE FORO SERIA EL MAS ADECUADO PARA :COMO AFECTARA LA CRISIS A LOS SISTEMAS
RETOMAR LAS NEGOCIACIONES? DE PATENTES?

20,00%

20,00%

100,00%

. B Sélo disminuiran las solicitudes presentadas
B a) Permanecer sistema OMPI P

Debilitari lati los i
B T ey — [] Dehilitaria paulatinamente los sistemas de patentes

] Incrementaria las diferencias y retrasaria un posible

] ¢) Seguir avanzando mediante acuerdos bilaterales e @ e A e

EN EL CONTEXTO DE CRISIS ECONOMICA ;QUE EFECTOS TENDRIA LA ADOPCION DE UNA NORMA
HOMOGENEA DE DERECHOS SUSTANTIVO EN MATERIA DE PATENTES?

0
20.00% B Se produciria la reactivacion de los paises en vias de desarrollo de

la mano de los paises desarrollados

[J Se eliminaria el marco actual de flexibilidades haciendo imposible que los paises
en vias de desarrollo se mantengandentro del sistema de patentes

60,00% [J Los paises en vias de desarrollo tendrian mas posibidades de “explotar”
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Del 16 al 29 de noviembre se celebro el FORO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA ADMINISTRACION DE TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO

Dicho foro tuvo como principal objetivo discutir la importancia de la propiedad industrial en las negociaciones
comerciales pudiendo, a tal fin, compartir las experiencias que, en dichas negociaciones, hubieran tenido los
miembro de la REl y analizando los compromisos adquiridos por los distintos paises participantes.

CONCLUSIONES

Como conclusién del foro puede afirmarse que la negociacion en materia de propiedad intelectual lleva a com-
promisos que deben aplicarse territorialmente quedando condicionado el resultado de dichas negociaciones por
la capacidad y conocimiento de quienes negocian a fin de lograr acuerdos beneficiosos que no comprometan sus
intereses.

Del 7 al 20 de diciembre estuvo abierto el FORO SOBRE PATENTABILIDAD DE
INVENCIONES DE SEGUNDO USO

Su principal interés era compartir el tratamiento y la opinion relativas a la posibilidad de proteger sucesivas
aplicaciones nuevas de productos o compuestos conocidos.

‘ Oficina Espariol. c
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_ CURSOS ONLINE
DE FUNDACION CEDDET Y OEPM

Del 22 al 28 de marzo

CURSO CORTO SOBRE
APRECIACION DE NOVEDAD Y
ACTIVIDAD INVENTIVA EN

EL EXAMEN DE PATENTES

(4° EDICION)

Plazo de matricula:
Hasta el 7 de marzo
Inscripcién: www.ceddet.org

Del 21 al 27 de junio
CURSO CORTO SOBRE
SISTEMA PCT (3 EDICION)

Plazo de matricula:
Hasta el 20 de junio
Inscripcién: www.ceddet.org

Del 19 de abril al 13 de junio,
1er semestre 2010.

CURSO ON-LINE

CURSO LARGO GESTION Y
EVALUACION DE PATENTES.
(7 EDICION)

Plazo de matricula:
Hasta el 5 de abril
Inscripcién: www.ceddet.org

e (¥ \asTan0 Oficina Espaiiola
DE NOUSTAIA TURSMO
é -':: NI de Patentes ¥y Marcas
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EVENTOS Y
CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS, REUNIONES, CURSOS Y SEMINARIOS

Viena, 22 y 23 de abril
EAST MEETS WEST

Mas informacion:
www.epo.org/topic/ip-events

Madrid y Barcelona, Espaia

19y 20 de abril

ABRIL 2010: "COURSE ON
JAPANESE PATENT SYSTEM:
LAW, CASE-LAW AND PRACTICE
ON JP PATENTS"

Mas informacién: www.oepm.es

Madrid, Espafa

28y 29 de abil

EUROPEAN PATENT FORUM
2010

Mas informacion: www.epo.org
Dresden, Germany

31 de mayo al 2 de junio
PATLIB2010. PATENT
INFORMATION A BUSINESS TOOL

Mas informacion: www.epo.org

LLa Habana, Cuba

Del 23 al 25 de junio

CURSO PRECONGRESO
INTERNACIONAL

“UNA VISION ESTRATEGICA A
PARTIR DE LA GENERACION DE
CONOCIMIENTO”

Mas informacion:
http://www.congresocniccuba.com

& cepbET
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