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PREFACIO

La presente versién revisada de la Gufa de las actividades de las empresas de paises
en desarrollo en materia de propiedad industrial ha sido preparada por la Oficina
Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Se trata de
una actualizacién extensa de la versién anterior, publicada por la OMPI en 1983. Todas
las partes y capitulos de la presente versién de la Guia han sido revisados y se han afadido
algunos nuevos capftulos a fin de reflejar los acontecimientos mds recientes en el campo
de los derechos de la propiedad industrial, asi como la experiencia respecto de su gestion
y utilizacién por parte de las empresas.

El propdsito de esta Guia es ayudar a las empresas a aprovechar al mdximo el
sistema de propiedad industrial, en particular por lo que respecta a la gestién de sus
derechos de propiedad intelectual, con inclusién de las patentes y marcas, los dibujos o
modelos industriales, y otros objetos de la propiedad industrial, proporcionando una base
para la evaluacién y la organizacién eficaces de sus actividades en materia de propiedad
industrial. Sibien la Gufa ha sido elaborada teniendo en cuenta las necesidades particulares
de las empresas de los paises en desarrollo, las empresas de los paifses industrializados
podrdn también apreciar su utilidad.

La Guia abarca la serie completa de actividades en materia de propiedad industrial
que son de interés para todas las empresas, desde las mds simples hasta las mds avanzadas
desde el punto de vista tecnoldgico, permitiendo asi a las empresas seleccionar y aplicar
progresivamente las actividades que mds correspondan a sus necesidades. En la Guia se
describen a grandes rasgos las actividades de adquisicién, mantenimiento, aplicacién y
defensa de los derechos de propiedad industrial, asi como de utilizacién de informacién
procedente del sistema de propiedad industrial, permitiendo asi una adaptacion de la Guia
a las condiciones especificas prevalecientes en las distintas empresas.

La presente publicacién se beneficid de la asistencia financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en virtud del Proyecto interregional financiado
por el PNUD vy titulado "Apoyo a las administraciones de propiedad intelectual orientadas
hacia los servicios para ¢l desarrollo del sector privado”, del que la OMPI es organismo
de ejecucion.

La Oficina Internacional de la OMPI desea expresar su particular agradecimiento al

Dr. Hans Goldrian, quien gracias a sus extensos conocimientos y experiencia en la
aplicacién de la propiedad intelectual en la industria, ha contribuido en forma valiosa a la

preparacién de la presente publicacién.
Arpad Bogsgbyl\/

Director General
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

Ginebra, noviembre de 1994
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I. ANTECEDENTES

1. Un sistema de propiedad industrial sélido y en buen funcionamiento constituye un
factor esencial para el desarrollo econémico y tecnolégico de los paises en desarrollo. Tal
sistema presupone una infraestructura juridica y administrativa adecuada en cada pais en
desarrollo o en el marco de las instituciones regionales establecidas mediante la cooperacion
entre esos pafses.! Ademds, para que los pafses en desarrollo se beneficien de un sistema
de propiedad industrial, éste debe ser utilizado no sélo por las empresas extranjeras que
efectiian inversiones y suministran tecnologia extranjera sino también, y sobre todo, por
las empresas nacionales cuyas actividades fortalecen la economia y la infraestructura
tecnoldgica nacionales. [Estas empresas carecen muchas veces de experiencia a este
respecto y no siempre aprovechan la proteccién y los incentivos que les ofrece el sistema
de propiedad industrial de su pais. De ah{ la importancia de que las empresas de los paises
en desarrollo establezcan y organicen eficientemente sus actividades en materia de
propiedad industrial a fin de aprovechar plenamente los beneficios que ésta ofrece y de
contribuir de ese modo al desarrollo de sus paises.

II. FINALIDAD DE LA GUIA

2. La finalidad de esta Guia es asesorar y ofrecer una fuente practica de informacion
sobre las actividades de las empresas de pafses en desarrollo relativas a la adquisicién,
conservacién y defensa de los derechos de propiedad industrial y a la utilizacién de la
informacion resultante del sistema de propiedad industrial.> La acertada utilizacién del
sistema de propiedad industrial por las empresas de paises en desarrollo estimula su
actividad creadora y refuerza su posicién competidora en los mercados nacionales e
internacionales. Ambos factores son esenciales para el desarrollo.

! Esa infraestructura, desde luego, refleja la politica general de los gobiernos en la materia. Para los

efectos de esta Guia, por consiguiente, no se hardn distinciones entre la funcién de las empresas en los paises
con economia de libre mercado o con economfa planificada, ya que la propiedad industrial es de valor
fundamental en ambos casos. En los pafses en desarrollo con economia planificada, las empresas pueden
desempefiar una funcién clave asegurando que las posibilidades de la propiedad industrial se aprovechen en
forma adecuada en la ejecucién de los planes y programas nacionales de promocidn de la economia, el progreso
cientifico y tecnolégico y el comercio. En los pafses desarrollados con economia de libre mercado, la
utilizacién de la propiedad industrial por las empresas puede servir igualmente como agente catalizador para
el crecimiento innovador y, de ese modo, fomenta de modo similar la economia nacional, el progreso cientifico
y tecnolégico, y el comercio.

2 Aungque la Gufa estd dedicada principalmente a las empresas de pafses en desarrollo, gran parte
de las informaciones que en ellas se ofrecen puede aplicarse con mayor generalidad. En consecuencia, las
empresas de los paifses en etapas intermedias de desarrollo y las empresas en desarrollo de los pafses
industrializados pueden encontrar también en la Gufa un auxiliar \til y préctico.



3. El efecto econémico y tecnolégico de la propiedad industrial sobre las empresas
tiene una enorme importancia. La proteccién de la propiedad industrial acentda la
eficiencia de la gestién y la explotacidn de las actividades innovadoras e inventivas. Ofrece
a las empresas un incentivo para la inversién en la investigacién, el desarrollo y la
comercializacidn, sin excesivo temor de que otros competidores se apropien de los frutos
de esas inversiones. La propiedad industrial estimula la innovacidn; ésta, a su vez, resulta
esencial si una empresa desea desarrollar un base industrial sélida: sin una base industrial
sélida no puede haber mayor crecimiento ni desarrollo.

4, Es importante para una empresa establecer una relacién econémica interesante entre
el tiempo y el dinero invertidos en la proteccién de la propiedad intelectual y las ventajas
y posibilidades que le ofrecen los diversos sistemas nacionales de proteccion de la
propiedad intelectual. Una politica o estrategia de obtencién y mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual debe ser definida por cada empresa como parte integrante
de la politica comercial que le corresponda.

5. A este respecto, se examinard la organizacién del trabajo en materia de propiedad
intelectual, tanto interno como externo, y los recursos humanos que hayan de asignarse a
dicho trabajo segtin el tipo de actividad comercial e industrial de cada una de las empresas.

6. Los documentos de propiedad industrial, particularmente los documentos de
patente, son desde hace mucho tiempo una fuente de informacién técnica, juridica y
comercial valiosa. Recientemente se vienen generalizando las nuevas tecnologias de
almacenamiento, recuperacién y difusién de documentos de propiedad industrial que
contienen dicha informacién, entre ellas las instalaciones de acceso en linea y los discos
compactos CD-ROM. Esta Gufa nos da una primera idea de las posibilidades de que
dispone una empresa para beneficiarse de esa informacién.



III. ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Tipos de empresas

7. Esta Guia se aplica a diversos tipos de empresas de paises en desarrollo: por
ejemplo, empresas industriales de propiedad privada, ya sean nacionales o extranjeras, y
empresas industriales controladas por el Estado, cooperativas, organismos de investigacidn,
establecimientos comerciales, servicios publicos, etc. No hay que suponer que todas las
empresas vayan a interesarse inmediatamente, ni que se interesen en absoluto, por toda la
gama de actividades en materia de propiedad industrial que aqui se examinan, ya sea por
su tamafio o por la naturaleza de sus actividades. No obstante, es importante que la
administracién de las empresas se familiarice con los distintos tipos de actividades y que
se establezca una base fundamental de conocimientos, de modo que, cuando lo exija el
desarrollo de las empresas, las actividades puedan organizarse rdpida y eficazmente sin
perder ninguna oportunidad.

B. Invenciones

8. El primer aspecto de la propiedad industrial que corresponde examinar se refiere
a las invenciones. Hay, en términos generales, seis tipos principales de actividades en
materia de invenciones: consisten en obtener la proteccién de las invenciones, tomar
medidas destinadas a no cometer infraccién de patentes ajenas; vigilar las actividades de
los competidores en materia de patentes; adquirir y vender tecnologia mediante licencias
de patentes o de conocimientos técnicos; tratar las invenciones de los empleados; y
efectuar biusquedas de patentes para obtener informacién técnica (incluidos los datos
bibliogréficos).

9. En todos los pafses en que se protegen las invenciones, ello se hace mediante
patentes.® En varios pafses, las invenciones pueden protegerse también mediante otros
titulos de proteccidn, tales como las patentes para modelos de utilidad, los certificados de
utilidad o las pequeiias patentes. Las principales diferencias entre una patente ordinaria y
los demds titulos de proteccioén se relacionan generalmente con el tipo de invencién que
puede ser protegida, las condiciones sustantivas y el procedimiento de obtencién del titulo,
el importe de las tasas pagaderas para la obtencién o mantenimiento del titulo y el plazo
de proteccién.

3  En un nimero cada vez mayor de pafses, las obtenciones vegetales, que pueden considerarse como

un tipo especial de invencién, pueden protegerse mediante tftulos especiales, generalmente denominados
certificados de obtentor. Esos titulos ofrecen una proteccién juridica similar a las de las patentes de invencién.
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10. Por razones de conveniencia, en este capitulo sélo se hard referencia, en general,
a las patentes; pero deberd entenderse que también se incluyen, cuando corresponda, los
demds titulos de proteccién de las invenciones.

a) Obtencién de proteccion para las invenciones

11. Cuando en una empresa se efectia una invencién?, es 16gico que se desee hacer
uso de las posibilidades existentes de asegurar su proteccién. Ese deseo es particularmente
comprensible si la empresa -como suele ocurrir- ha invertido una gran cantidad de dinero,
tiempo y trabajo en el proceso de invencién. La concesién de la proteccién retribuye los
esfuerzos de la empresa confiriéndole, con ciertas limitaciones, un derecho exclusivo de
explotacién, que fomenta la aplicacién industrial de la invencién. Al mismo tiempo, las
posibilidades de proteccién fomentan nuevas inversiones de dinero y esfuerzos en la
investigacién y el desarrollo, incrementando de ese modo la infraestructura y la capacidad
de innovacién del pais.

12. Los tipos de actividades relacionados con la obtencién de proteccién para las
invenciones son la evaluacién de si debe obtenerse esa proteccién y, en caso afirmativo,
dénde (en qué paises), la preparacién de la documentacién necesaria, la tramitacién de la
solicitud o las solicitudes de proteccién, y las medidas destinadas a asegurar que la
proteccién, una vez obtenida, se conserve.

13. Las invenciones resultan normalmente de un esfuerzo por resolver un problema
determinado. Muchas veces, sin embargo, el inventor no piensa en sefialar su invencion
a su empresa porque no advierte que es patentable. Conviene, por lo tanto, informar a los
empleados de las empresas acerca del valor que tiene la proteccién de las invenciones;
ademds, las empresas deben estar al tanto de los proyectos en los que trabajan sus
empleados a fin de poder identificar las invenciones rdpidamente. A ese respecto, las
empresas podrian preparar un formulario simple y conciso de exposicién de invenciones,
y ponerlo a disposicién de sus empleados; el formulario deberfa pedir informacién, entre
otras cosas, respecto de la fecha en que la invencién fue concebida, su propdsito y
ventajas, una descripcién de ella, y si ha sido construida y ensayada, asi como un
compromiso de no divulgar la invencién hasta que se haya obtenido su proteccién juridica.

14. También puede resultar Wtil para las empresas preparar materiales informativos
sobre las patentes, que podrian distribuirse entre los empleados al contratarlos, a fin de que
conozcan las actividades de la empresa en materia de propiedad industrial y los servicios
que la empresa puede proporcionarles como inventores potenciales. Alternativamente -0
ademds de ello- las empresas pueden ofrecer a sus empleados charlas periddicas sobre el
tema con el fin de estimularlos a exponerles sus invenciones sin demora.

4 Una invenci6n puede definirse como "la idea de un inventor que permita en la préctica la solucién

de un problema determinado en la esfera de la técnica”™ (véase el Articulo 112 de la Ley Tipo de la OMPI para
los Paises en Desarrollo sobre Invenciones).
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b) Politica en materia de patentes

15. Una vez identificada una invencién, comienza el proceso destinado a determinar
si se ha de presentar o no una solicitud de patente. Muchas empresas han creado comités
de patentes para evaluar esta cuestién. Los comités de patentes deberian incluir a
empleados técnicos y de comercializacién, asf como a empleados que se ocupan de
cuestiones de propiedad industrial. Es preciso fijar criterios que ayuden al comité de
patentes a formular sus recomendaciones. Esos criterios incluyen la importancia comercial
o de otro tipo que tiene la invencin para la empresa, sus posibilidades en el mercado, la
aplicabilidad amplia o limitada de la invencidn, la cuestién de su debe conservarse como
secreto comercial -por ejemplo, en el caso de que no resulte ficil de descubrir- y otros
criterios que dependen de cada empresa.

16. La empresa que desea beneficiarse plenamente de las patentes como medio de
salvaguardia de su posicién competitiva necesita establecer una politica de presentacion y
mantenimiento de patentes. Teniendo en cuenta que una cartera de patentes €S un
instrumento de politica comercial, no se trata de evaluar unicamente los aspectos técnicos
y juridicos sino también los aspectos econdmicos cuando sea de decidir acerca de la
presentacién de las solicitudes de patentes y del mantenimiento de las patentes concedidas.
En otras palabras, no sélo es importante que el objeto protegido sea comercializable y
patentable, sino también que los gastos de obtencién de la patente parezcan justificados en
comparacién con las ganancias previstas. Las sumas invertidas en la proteccién de patentes
son comparables a los gastos por concepto de investigacion y desarrollo o al volumen total
de ventas, de los que normalmente representan un pequefio porcentaje. Un enfoque titil
consiste en considerar los costos de patentes como una parte necesaria de los costos de
investigacién y desarrollo.

17. Para la decisién de gestionar o no una patente respecto de una invencidn tiene
importancia fundamental desde luego, una evaluacién de si retdne los requisitos necesarios
para merecer proteccién. Para reunirlos, segin las leyes de pricticamente todos los paises
que otorgan patentes, una invencién tiene que ser nueva, implicar actividad inventiva y ser
susceptible de aplicacién industrial. Una invencidén es nueva si no existe anterioridad en
el estado de la técnica, entendiéndose en general por estado de la técnica todo lo que haya
sido divulgado, en cualquier lugar del mundo antes de la fecha de prioridad de la solicitud
en que se reivindica la invencién.®* Una invencién implica actividad inventiva (lo que a
veces se denomina "cardcter no evidente") si, teniendo en cuenta el estado de la técnica
correspondiente a la solicitud, no habrfa resultado obvia -en la fecha de presentacion o de
prioridad de la solicitud- para una persona del oficio de nivel medio. Por persona del
oficio de nivel medio se entiende una persona del pafs especializada en la esfera respectiva,

5 Debe sefialarse que en algunos paises las leyes fijan 1fmites territoriales al concepto de estado de

la técnica. En tales casos, el estado de la técnica suele consistir en: 1) todo lo que se ha divulgado al piiblico,
considerando iinicamente el pafs respectivo; o 2) todo lo que se ha divulgado al piiblico, en cualquier lugar
del mundo, por publicaciones en forma tangible, o siendo en el pafs, por divulgacién oral, utilizacién o de
cualquier otra forma.
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sin que se trate necesariamente del mejor experto del pafs en la materia. Una invencién
es suceptible de aplicacién industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado e
la industria, entendida ésta en su mds amplio sentido, con inclusién de las industrias
agricolas y extractiva.® (Véase la Ley Tipo de la OMPI para los Paises en Desarrollo
sobre Invenciones, Articulos 113 a 116).

i)  Presentacién de solicitudes en el propio pafs

18. Puesto que la presentacién de una solicitud en el propio pais se efectia en el
idioma del solicitante, no hay costos de traduccién. Esta es una ventaja con respecto a la
mayoria de las solicitudes presentadas en el extranjero. Por esa razén, muchas empresas
estiman conveniente presentar solicitudes en el propio pafs y lo hacen con frecuencia. Ello
con dos finalidades principales:

- la proteccién por patente en el mercado nacional cubre los resultados de
investigacién y desarrollo aun cuando éstos no estén todavia destinados al mercado;

- los inventores estardn satisfechos de que su trabajo se aprecie considerablemente,
lo cual es un incentivo para ulteriores esfuerzos creativos.

ii) Presentacién de solicitudes en el extranjero

19, La mayor parte de los costos de patente son costos por concepto de presentacién
de solicitudes en el extranjero y es precisamente en esta esfera donde se requiere
particularmente una politica de presentacién de solicitudes consciente y apropiada, también
denominada "estrategia de patentes”. Los puntos mds importantes que cabe tener en cuenta
en materia de presentacién de solicitudes en el extranjero son los siguientes:

- el valor técnico de la invencién;

- la patentabilidad y validez previstas de la patente;

- las previsiones de la demanda en el mercado;

- los competidores y los paises donde se fabrican sus productos

- los posibles licenciatarios;

- la funcién publicitaria de la patente (que indica la creatividad, la tendencia
progresista, el activo intangible, etc);

- la voluntad de defender y hacer respetar las patentes.

6 A este respecto, el Articulo 1.3) del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad

Industrial dispone lo siguiente:

"La propiedad industrial se entiende en su acepcién mds amplia y se aplica no sélo a la industria y al
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y extractivas y a todos los
productos fabricados o naturales, por ejemplo: vino, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales,
cervezas, flores, harinas."”
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20. Tratdndose de los primeros puntos, es evidente que los gastos por concepto de
presentacién de solicitudes en el extranjero sean aceptables si se estima que la invencién
podrd reunir todas las condiciones de patentabilidad y que vendrd a satisfacer una demanda
en el mercado. Esto sélo podrfa aplicarse a una fraccién de las solicitudes presentadas a
nivel nacional.

21. Una vez cumplidas esas condiciones bésicas, el préximo paso consiste en decidir
dénde conviene verdaderamente presentar esas solicitudes en el extranjero.

22. A primera vista, pareceria l6gico dar la preferencia a los paises que disponen de
los mercados mds grandes o de la poblacién mds numerosa. En este caso, se puede hablar
de una estrategia de presentacién "orientada hacia el mercado".

23. Sin embargo, si la invencién pertenece a lo que se denomina "alta tecnologia", por
ejemplo, en el campo de la microelectrénica o de la ingenieria genética, sélo un nimero
limitado de empresas podrd ser capaz de fabricar esos productos. En esos casos, la
presentacién orientada hacia el mercado podrfa no ser la mejor estrategia. Podria resultar
perfectamente conveniente presentar solicitudes en los pafses donde los competidores hayan
instalado sus actividades de fabricacién. Si ocurre una infraccién de patente, el titular de
la patente podrd tomar medidas judiciales con miras a un embargo de los productos
infractores en el pafs de origen, cualquiera que sea el pais a que éstos estén destinados.
En este caso, se puede hablar de estrategia de presentacién de solicitudes "orientada hacia
la fabricacién”.

24, En ciertos casos, ambas estrategias designardn a un mismo pais y éste tendrd a la
vez un vasto sector industrial altamente desarrollado y un mercado importante. La
situacién puede también variar segiin la tecnologfa considerada. Sin embargo, muchos
paises grandes no satisfacerdn las condiciones de presentacién de una solicitud orientada
hacia la fabricacién, mientras que muchos pafses pequefios, aunque no constituyan un
mercado importante, dispondrdn de una industria eficaz. Por supuesto, habrd que tener
también en cuenta los gastos en que se haya de incurrir.

¢) Presentacién y tramitacioén de las solicitudes de patente

25. Una vez adoptada la decisién de presentar la solicitud de patente de una invencién,
es preciso preparar y presentar las solicitudes respectivas. Las solicitudes de patentes se
presentan en las oficinas de propiedad industrial y constan generalmente de una peticion,
una descripcion de la invencién, una o mds reivindicaciones relativas a ésta, uno o més
dibujos (cuando sean necesarios) y un resumen. Hay que considerar cuatro tipos de
solicitudes: nacionales, extranjeras, regionales e internacionales (cuando la empresa esté
situada en un pafs que sea parte en el PCT). E! primer paso suele ser la presentacién de
una solicitud en el pafs de la empresa. Si se ha de gestionar proteccién en otros paises y,
en caso afirmativo, en cudles, es una decisién que se adoptard en funcién de diversos
factores, entre los que figuran la importancia de la invencién y los lugares en que es
probable que vaya a explotarse industrialmente, los intereses comerciales de la empresa y
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las leyes de patentes de los pafses de que se trate. La empresa en que se ha efectuado una
invencién preparard por lo general al menos un proyecto y, si no utiliza los servicios de
un agente de propiedad industrial, también el texto definitivo de una solicitud para su
presentacién en su propio pafs. Para la presentacién de solicitudes en otros paises, en
particular en aquellos cuyo idioma es distinto del de la primera solicitud, los textos citados
suelen ser preparados por agentes que representan a la empresa en esos otros pafses. A
este respecto, una actividad de la empresa es, en particular, la de dar instrucciones y
supervisar la actuacién de esos agentes en el extranjero.

26. Si la empresa estd en un pafs que es parte en el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, y si ha presentado una solicitud en ese pafs, se
beneficia de un plazo de prioridad de 12 meses para presentar solicitudes de patentes en
otros pafses que sean igualmente partes en el citado Convenio. El plazo de prioridad
ofrece la gran ventaja de que todas las solicitudes presentadas en los otros paifses dentro de
ese plazo se consideran presentadas en la fecha de prioridad, lo que puede ser decisivo para
el examen de la novedad de la invencién. De este modo, las empresas disponen de un afio
para determinar en qué paises desean obtener proteccién. Con ello, el plazo de prioridad
de 12 meses ofrece a las empresas una oportunidad mds para apreciar la patentabilidad de
las invenciones y la posibilidad de comercializarlas antes de tener que escoger los demds
paises en que ha de buscarse proteccién.

i)  Solicitudes internacionales - el PCT

27. Si la empresa estd situada en un pais que es parte en el Tratado de Cooperacién
en materia de Patentes (PCT), existe la posibilidad de presentar solicitudes
internacionales.” Con arreglo al PCT, una tnica solicitud, presentada en un solo idioma
en una oficina nacional o regional de propiedad industrial que actie como Oficina
Receptora, y en la que se designan los Estados contratantes en que se solicita proteccion,
surte los mismos efectos que si se hubieran presentado solicitudes nacionales separadas en
cada uno de los Estados contratantes designados en la solicitud. Gracias al PCT, los
solicitantes de patentes disponen de mds tiempo para decidir en qué paises extranjeros van
a tratar de obtener proteccién y, por lo tanto, estin en mejores condiciones para
determinarlo; por otra parte, el pago de las tasas nacionales y la presentaciéon de las
traducciones se aplazan hasta unos 20 meses después de la fecha de prioridad.

28. Con arreglo al PCT, todas las solicitudes al PCT son objeto de una busqueda
internacional. Asimismo, cuando la legislacién nacional lo permite, es posible hacer que
una nueva invencién que es objeto de una solicitud nacional de patente se someta a una
bisqueda de tipo internacional antes de presentar la solicitud al PCT. Las busquedas
internacionales para solicitudes al PCT y las bisquedas de tipo internacional de solicitudes
nacionales se llevan a cabo por una Administracién encargada de la bisqueda internacional;

7 Para un andlisis del procedimiento de solicitud internacional, véase la Gufa de solicitantes del PCT,
OMPI, Ginebra.
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su objetivo es determinar en lo pertinente el estado de la técnica anterior. Las
Administraciones encargadas de la biisqueda internacional deben efectuar la bisqueda en
la medida en que les permitan sus medios y, en cualquier caso, estdn obligadas a consultar
la documentacién minima del PCT (véase la Regla 34 del Reglamento del PCT). El
informe resultante, emitido por la Administracién encargada de la busqueda internacional,
es por consiguiente de gran utilidad para la decisién que cualquier empresa debe tomar
acerca de los lugares en que ha de gestionar la proteccién por patente de una invencidn.

29. Por otra parte, cuando una empresa se encuentra en un pais obligado por el
Capftulo II del PCT, tiene la posibilidad de pedir que su solicitud quede sujeta a un examen
preliminar internacional. El objetivo del examen preliminar internacional es la formulacién
de una opinién preliminar y no obligatoria acerca de si la invencién de que se trata parece
ser nueva, supone actividad inventiva y es aplicable industrialmente. El efecto principal
del examen preliminar internacional es que el procedimiento de otorgamiento se posterga
normalmente hasta que han transcurrido 30 meses desde la fecha de prioridad. Durante ese
plazo, la empresa tiene oportunidad de modificar su solicitud para rectificar defectos o
retirarla si la invencién parece no ser patentable.

il)  Solicitudes regionales

30. Actualmente, estdn en funcionamiento tres oficinas regionales de patentes, dos en
Africa y una en Europa. Las dos oficinas regionales de Africa son la Organizacién
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) que cuenta con 14 Estados miembros de habla
francesa, y la Organizacién Regional Africana de Propiedad Industrial (ARIPO) que cuenta
con 14 Estados miembros de habla inglesa. Ambas organizaciones conceden patentes y
registran dibujos y modelos industriales; la OAPI registra también marcas de fébrica o de
comercio.

31. En Europa, la Oficina Europea de Patentes (OEP) acepta y tramita patentes
europeas desde el afio 1978. El Convenio sobre la Patente Europea cuenta actualmente con
17 Estados miembros, incluidos todos los pafses miembros de la Unién Europea.

32. La solicitud de patente europea debe ser presentada en uno de los idiomas oficiales
de la OEP (alemén, francés o inglés) y se deben designar los Estados miembros en los que
se busca proteccién. Un solicitante puede reivindicar una prioridad en virtud del Convenio
de Paris. Ademds, la OEP puede ser designada como tal en una solicitud presentada con
arreglo al PCT.

33. La OEP realiza una bisqueda y un examen sustantivo de la solicitud en uno de los
idiomas de trabajo; sélo las reivindicaciones deben ser traducidas a los otros dos idiomas
oficiales en cuanto la OEP declara su intencién de conceder la patente, una vez que se han
llenado todos los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea.

34, Una vez concedida la patente europea, ésta se transforma en un "paquete” de
patentes nacionales que surten sus efectos en los pafses designados correspondientes. Sélo
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en esta etapa se exigen las traducciones a los idiomas oficiales de los Estados designados.
La tramitacién normalizada y unificada, asf como el aplazamiento de las traducciones
pueden ahorrar considerables sumas de dinero cuando se ha designado a numerosos paises.

d) Derechos de patente en conflicto

35. Una vez concedida una patente, la empresa titular de la misma tendrd interés en
asegurarse de que no se cometan infracciones contra ella. Es ésta una actividad cuya
complejidad aumenta con el nimero de pafses en los que se ha obtenido proteccién. Se
cumple examinando las publicaciones pertinentes, las gacetas o boletines de patentes, sus
resimenes, etc., asf como mediante una atenta observacién de las actividades de los
competidores.

36. Cuando una empresa que tiene invenciones patentadas descubre que se estdn
infringiendo sus derechos de patente, 0 que es probable que esos derechos se infrinjan
("infraccién inminente"), puede utilizar el recurso judicial de la accién por infraccién
(véase a este respecto el Capitulo XII de la Ley Tipo de la OMPI para los Paises en
Desarrollo sobre Invenciones). Pero antes de entablar un procedimiento judicial debe
intentarse resolver la cuestion mediante la negociacién, método que, aunque suponga
generalmente mucho trabajo para la empresa, es mucho mds econdmico que la accién
judicial. Por eso, en caso de presunta infraccién, los competidores pueden a veces llegar
mediante la negociacién a un arreglo aceptable, evitanto asf la necesidad de iniciar un juicio
por infraccién, relativamente oneroso. Antes de entablar una accién por infraccién, la
empresa debe sopesar cuidadosamente, ademds, los puntos fuertes y débiles de las
posiciones respectivas. Esa evaluacién no debe limitarse a la cuestion -delicada- de si se
ha cometido infraccién de patente®, sino abordar también la cuestién -a veces no menos
dificil- de la indemnizacién que se va a reclamar. Para el cdlculo de los dafios y
perjuicios, pueden entrar en consideracién conforme a la ley aplicable diversos factores,
que incluyen la determinacién del importe de la pérdida financiera sufrida por el titular de
la patente, la determinacién de la cuantfa de los beneficios obtenidos por el infractor, la
amplitud de la patente, su importancia para el producto concreto que se fabrica, el volumen
de una regalfa razonable para la patente en la esfera tecnoldgica respectiva, etc. Ademds
de poder entablar procedimientos judiciales por infraccién, existe la posibilidad de recurrir
al arbitraje; a este respecto, el Centro de Arbitraje de la OMPI, especializado en asuntos
relacionados con la propiedad intelectual, ofrece servicios particularmente ventajosos.

8 Debe sefialarse que, en los procedimientos por infraccién, el demandado se defiende a menudo

sosteniendo que la invencién no era patentable y que, por lo tanto, la patente en que se basa la accién es nula.
En consecuencia, si el titular de la pateate no ha logrado comprobar totalmente, antes de presentar su solicitud
de patente, que la invencién cumplia todos los requisitos necesarios para la proteccién mediante patente y la
cuestién de fondo relativa a la patentabilidad no ha sido examinada por una oficina de propiedad industrial
durante el trimite de otorgamiento de la patente, el titular debe realizar o hacer realizar, una bisqueda de
patente para establecer la validez de la suya antes de promover la accién por infracci6n.
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37. Segin las leyes de un buen nimero de paifses, cabe también entablar un
procedimiento de oposicién, de cardcter administrativo y acerca del cual ha de pronunciarse
la oficina de propiedad industrial. En sus actividades en materia de patentes, una empresa
de un pafs en desarrollo puede encontrarse tanto en la situacién de defender su propia
solicitud de patente o patente como en la de oponerse a la solicitud o a la patente de un
tercero, que colide con una de sus patentes o solicitudes de patentes anteriores. Esta
situacién puede darse tanto en el pafs en que est4 establecida la empresa como en otro pais.
Cuando la ley de un pafs no prevé el examen sustantivo de una solicitud de patente (es
decir, un examen que tenga por objeto determinar si la invencién de que se trata cumple
con los requisitos de patentabilidad), el procedimiento de oposicién puede desempeifiar un
papel muy importante.

38. Cuando una solicitud de patente se publica o se pone a disposicion del publico para
su inspeccién, un tercero puede también formular observaciones o presentar documentos
relativos al cumplimiento de la invencién con los requisitos sustantivos de patentabilidad.
Si bien la persona que presente esas observaciones no pasarfa a ser parte en el
procedimiento, la informacién puede ser utilizada por la Oficina de Propiedad Industrial
para decidir si ha de conceder o si ha de rechazar la patente.

39. Incluso después de que se ha otorgado una patente a un competidor, una empresa
puede encontrar necesario, cuando los hechos lo justifiquen, impugnar su validez. En
algunos pafses, las leyes establecen un sistema administrativo de reexamen de las patentes,
u oposicién posterior al otorgamiento. Con tal sistema, las patentes siguen estando sujetas
a impugnacidn por el publico durante un plazo variable, posterior a su otorgamiento, sobre
la base de patentes anteriores, publicaciones y otras informaciones que la oficina de
propiedad industrial no haya tenido en cuenta previamente al tomar la determinacién de
otorgarla.

40. Otro recurso con que las empresas pueden contar es el de la invalidacién. Si una
patente de invencién de que es titular un competidor, y en la cual una empresa tiene interés
directo, no cumple los requisitos fundamentales especificos de la ley (novedad, actividad
inventiva, aplicabilidad industrial, etc.), la empresa tiene derecho, por lo general, a
entablar un procedimiento judicial de invalidacién de la patente. Las patentes invalidadas
se consideran nulas desde la fecha de su otorgamiento. (Véase la Ley Tipo de la OMPI
para los Pafses en Desarrollo sobre Invenciones, Articulos 158 y 159.) Como el
procedimiento de invalidacién puede suponer gastos considerables para una empresa, este
procedimiento no debe emprenderse a la ligera y debe prepararse con sumo cuidado.

4]1. En algunos pafses cuyas leyes exigen que la invencién patentada sea objeto de
explotacién industrial dentro de un plazo determinado, una empresa puede tener derecho
a pedir una licencia obligatoria para explotar la invencidn si el titular de la patente no ha
cumplido ese requisito.
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e) Actividad inventiva de los empleados

42, Nunca se insistird bastante en la importancia de la actividad inventiva de los
empleados de las empresas de pafses en desarrollo, actividad que debe fomentarse lo mds
posible. Cuando los empleados se dedican a esa actividad y efectian invenciones, son
varias las cuestiones que se plantean, en particular la de determinar a quién pertenecen la
invencion y los derechos resultantes de ella (al empleador o al empleado), y la de si los
empleados deben recibir una remuneracién y, en caso afirmativo, cudl debe ser su cuantia.

43, En algunos paises, la cuestién de las invenciones de empleados estd regulada por
la ley de patentes o una ley especial sobre la materia, mientras que en otros estd regida por
el contrato y por la jurisprudencia. Hay ciertos principios bdsicos, sin embargo, que se
aplican en la mayorfa de los casos.

44, Hay, en general, tres tipos de invenciones de empleados: las invenciones "de
servicio”, que se realizan en ejecucién de un contrato de trabajo que tiene por objeto una
labor de investigacién; las invenciones "dependientes”, que se realizan en el campo de
actividades propio del empleador por un empleado que no tenfa ninguna obligacién
contractual de ejercer una actividad inventiva, pero que ha aprovechado datos o medios a
los que ha tenido acceso en razén de su empleo; y las invenciones "libres”, que se realizan
fuera del marco de un contrato de trabajo y sin utilizar datos o medios disponibles en razén
del empleo, o que no corresponden al campo de actividades del empleador.

45. En este iltimo caso, el derecho a la invencién y la patente pertenecen al empleado
inventor. No obstante, muchas empresas obligan a sus empleados a informarles de
cualquier invencién libre que efectien a fin de poder ofrecerles licencias por esas
invenciones si corresponden al campo de actividad de la empresa.

46. Con arreglo a las leyes de muchos pafses, las invenciones de servicio pertenecen
a la empresa a menos que se haya previsto otra cosa en el contrato. El empleado inventor
puede no tener ningun derecho a remuneracién especial ya que, en principio, la cuantia de
su remuneracién ordinaria estd fijada de acuerdo con su actividad inventiva. A veces se
dispone (véase el Articulo 120 de la Ley Tipo de la OMPI para los Paises en Desarrollo
sobre Invenciones) que el empleado inventor tiene derecho a remuneracién especial si la
invencidn tiene un valor econémico mayor que el que se habfa previsto o sobre la base del
cual se habfa fijado la remuneracién ordinaria. En este caso, incumbe a la empresa y al
empleado inventor fijar de mutuo acuerdo la cuantfa de la remuneracién; para los casos
en que no puedan llegar a un acuerdo, se establece generalmente la competencia de los
tribunales para resolver la cuestién. Los factores que se tienen en cuenta son el salario del
empleado, el valor econémico de la invencién y los beneficios que ésta haya reportado a
la empresa.’

% Con respecto al régimen legal de las invenciones de servicio debe sefialarse también que, conforme

a algunas leyes, especialmente las que establece un sistema de proteccién basado en el criterio de "primero en
inventar”, el derecho correspondiente a las invenciones de servicio pertenece inicialmente al empleado inventor,
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47. Es corriente que las empresas celebren acuerdos relativos a las invenciones y los
secretos comerciales con sus empleados que cumplen tareas de investigacién. Los contratos
estipulan los derechos de cada parte respecto de cualquier invencién que en lo sucesivo se
efectie durante el empleo y disponen que los empleados convienen en no divulgar los
secretos comerciales y otras informaciones que la empresa posea, durante el empleo ni con
posterioridad.

48, En el caso de las invenciones de dependientes, hay dos criterios que suelen
adoptarse. Con el primero, el derecho a la invencién y la patente corresponden
directamente a la empresa a menos que se haya dispuesto contractualmente otra cosa; con
el segundo, pertenecen al empleado inventor salvo si la empresa declara su interés por la
invencién, en cuyo caso el derecho le pertenece a ella. En ambos casos el empleado tiene
derecho a una remuneracién especial, que se fija por el procedimiento descrito en el
pérrafo 46 supra. Debe sefialarse que en algunos paises no se hace distincién entre las
invenciones de dependientes y las de servicio, y unas y otras se tratan de modo similar.

49. Las tareas de una empresa en relacién con las invenciones de sus empleados
comprenden ordinariamente la determinacién de las invenciones efectuadas por éstos,
estudiarlas a fin de determinar si tienen interés para la empresa, preparar las solicitudes de
patente y fijar, cuando procede, 1a remuneracién que corresponde al empleado inventor.
Con el fin de facilitar estas tareas, puede ser muy conveniente para las empresas fijar una
politica general en materia de actividades inventivas de los empleados y expedir
reglamentos internos en la materia.

50. Ademds, muchas empresas han encontrado \til instituir diversos incentivos o
programas de reconocimiento destinados a los empleados inventores. Esos programas
establecen el otorgamiento de premios en efectivo a los inventores, asi como ascensos,
medallas o publicidad, etc., como premio a su actividad inventiva exitosa. Tales
programas se justifican desde el punto de vista de las relaciones laborales y demuestran la
importancia de la actividad inventiva para la empresa y para la sociedad. En algunos
pafses, las asociaciones de inventores o el gobierno toman a su cargo programas de
estimulo.

51. Las empresas pueden obtener grandes beneficios, no sélo cuando sus empleados
efectian invenciones, sino también cuando sugieren soluciones a problemas tecnoldgicos
que se plantean a la empresa, sugerencias que no retinen necesariamente las condiciones
de patentabilidad (porque no son nuevas para el piblico en general, sino sélo para la
empresa). También puede establecerse un sistema de incentivos para alentar a los
empleados a hacer sugerencias para mejorar los métodos de fabricacién y de gestion. Ese
sistema puede incluso figurar en las leyes. La administracién de tal sistema, incluyendo

pero la empresa tiene derecho a utilizar la invencién desde el momento de su creacién. Por otra parte, puede
disponerse, como ocurre en Alemania, el otorgamiento de una remuneracién especial por todas las invenciones
de servicio sobre la base de la teorfa de que las invenciones protegidas por patentes confieren al empleador un
derecho exclusivo y, por consiguiente, una posicién privilegiada en la competencia.
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el examen de las soluciones propuestas y la concesién, por ejemplo, de certificados de
estfimulo y de otras recompensas a los empleados que las hayan sugerido, representa una
actividad importante para la empresa.

52. Una relacién afin, en cierto modo, a la que existe entre una empresa y sus
empleados, es la relacién entre la empresa y un cuerpo de investigacién al que ha
encomendado la realizacién de una actividad inventiva. En este caso, es preciso que el
contrato entre la empresa y el cuerpo de investigacién estipule claramente lo que
corresponda respecto de la titularidad de cualquier invencidn resultante y, en caso de que
el cuerpo de investigacién conserve la titularidad, que se otorgue licencia a la empresa para
explotar industrialmente la invencién en condiciones equitativas.

f)  Informacién en materia de patentes

53. Por lo general se considera que el material impreso de carécter técnico consiste en
libros, articulos de periédicos, folletos y hojas informativas publicadas por los fabricantes.
A menudo se olvida una fuente de informacién muy importante, a saber: los documentos
de patente publicados por las oficinas de patentes del mundo entero. Esta fuente es
particularmente pertinente en vista de la cantidad de informacién que contiene y que no se
encuentra en ningin otro lado. En un estudio relativo a la Oficina de Patentes y Marcas
de los Estados Unidos de América, se estimé que el 80% de todas las novedades técnicas
sélo se divulgan en las descripciones de patente y exclusivamente en éstas.

54. Los documentos de patentes son nicos en comparacién con otros documentos de
cardcter técnico. Estos documentos proporcionan tres diferentes tipos de informacién
relacionados entre sf, a saber:

- la informacién técnica,
- la informacién juridica y
- la informacién comercial.

S5. Las legislaciones sobre patentes exigen que el inventor divulgue la invencién en
forma clara y completa de manera que una persona del oficio sea capaz de realizar la
invencién. Se debe describir por lo menos un modo de realizar esa invencidén en ciertos
pafses, el mejor modo conocido por el inventor, y, de ser posible, se deben afadir dibujos
para facilitar una mejor comprensién. Puesto que la descripcién de los modos de
realizacién de la invencion sirve para permitir que otros puedan utilizar esa invencion, la
descripcién es bastante detallada, prictica y por lo general més precisa que un articulo de
alcance general. Ademds, como en la mayorfa de los paises, las patentes deben ser
publicadas en el plazo de 18 meses a partir de la fecha de presentacién de la solicitud o la
fecha de prioridad, la informacién que contienen es pues bastante reciente. No obstante,
cabe recalcar que la descripcién estd dirigida a una persona del oficio que esté familiarizada
con los conocimientos basicos y los conocimientos técnicos generales de la disciplina en
cuestion. Un documento de patente no es un libro de texto para principiantes sino un
compendio de instrucciones dirigidas a expertos.
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56. Los documentos de patente llevan el nombre y la direccién del inventor y del
solicitante. Ello permite identificar y localizar a la persona que trabaja en la tecnologia en
cuestién; asi es posible determinar las interrelaciones.

57. Una gran ventaja de la informacién sobre patentes es que los documentos de
patente se pueden clasificar en varias clases, subclases, grupos y subgrupos segin la
Clasificacién Internacional de Patentes. Esto ya permite tener acceso en forma precisa a
la informacién que se desea conocer sobre ciertos temas. Ademds, las técnicas modernas
de recuperacién (examinadas mds adelante) ofrecen palabras clave o combinaciones de
palabras clave que permiten buscar un detalle especifico. Si bien esas tecnologias se
aplican también a otros tipos de documentos técnicos, la combinacién de la clasificacién
de patentes y las palabras clave suele ser una manera \til de formular rdpida y ficilmente
las preguntas exactas.

58. Puesto que se trata también de un titulo de cardcter juridico, como se explicard mds
adelante, el documento de patente suele ser de dificil lectura para los ingenieros. En
particular las reivindicaciones, escritas en un lenguaje francamente juridico, generalmente
desalientan a los ingenieros. Por lo tanto, es preciso observar dos reglas si se desea
aprovechar plenamente los documentos de patente como fuente extremadamente valiosa y
util de informacién técnica.

59. El ingeniero que sélo desee analizar las informaciones técnicas contenidas en un
documento de patente deberd pasar por alto las reivindicacioens y demds consideraciones
juridicas y leer Unicamente los modos de realizacién que se acompaiian de una descripcién
y de dibujos.

60. Si se desea realizar un estudio completo de un campo tecnolégico especifico,
convendrd utilizar para ello las clases de patentes y las palabras claves apropiadas; a esto
se le llama un "perfil o "perfil tecnolégico". Conviene definir esos perfiles en
colaboracién con un experto en materia de buisqueda de patentes a fin de evitar que se
cometan errores en el momento de interpretar las designaciones de las clases, lo cual
entrafiarfa la incapacidad de poder remitirse a las subclases o subgrupos pertinentes. Ese
experto podria también ayudar a interpretar los documentos de patente.

61. Un documento de patente es mds que una publicacién técnica. De conformidad con
las disposiciones de la ley de patentes, el inventor divulga su invencién con el fin de
obtener un derecho exclusivo sobre el objeto de la invencién.

62. Por consiguiente, una patente o una solicitud de patente publicada reviste un
cardcter juridico. La patente confiere a su titular el derecho de impedir, por cualquier
medio juridico, a terceros que produzcan, comercialicen (por ejemplo, vendan o importen)
o utilicen la invencién reivindicada en el pafs donde se haya concedido la patente. Varias
legislaciones de patentes extienden asimismo los derechos exclusivos conferidos por una
patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos mediante ese
procedimiento, independientemente de que esos productos se reivindiquen o no como tales
en la patente. De ahi que los terceros deban dar por sentado que la invencién reivindicada
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estd protegida jurfdicamente, o en el caso de una solicitud publicada, que ésta estard
probablemente protegida, en favor del titular de la patente o del solicitante identificado en
el documento de patente. La persona que desee realizar la invencién en el pais donde se
haya concedido la patente debe solicitar una licencia al titular de la patente, sin lo cual
estard expuesta a que se¢ entable contra ella una accién por infraccién de patente.

63. La informacion juridica contenida en los documentos de patente es particularmente
importante para la polftica comercial de cualquier empresa. Es esencial que toda empresa
emprenda una biisqueda sobre las patentes que han sido concedidas o que estdn a punto de
ser concedidas a otros titulares de derechos. Ello le permitird saber cudles de sus
actividades previstas en los programas de fabricacién y ventas podrian llegar a ser
bloqueadas a causa de la competencia, y decidir si va a elegir otra linea de accién, va a
obtener una licencia o va a entablar un procedimiento judicial a fin de invalidar la patente
de que se trate. Ademds, esa biisqueda puede mostrar a la empresa en qué direccién podrd
proseguir sus esfuerzos sin infringir las reivindicaciones vdlidas de las patentes
competidoras.

64. Un documento de patente proporciona también informacién sobre la direccién que
siguen las actividaes de investigacién y desarrollo de un competidor. Una vigilancia
continua de sus actividades de patente proporciona cierta informacién de caricter
comercial. Si se examinan por un largo tiempo, por ejemplo, varios afios, las patentes
publicadas o las solicitudes de patentes publicadas en varios pafses (se suele hablar de
familias de patentes) y presentadas en un campo especifico de la tecnologia por un
solicitante preciso, se puede tener una idea de la intensidad de los esfuerzos de desarrollo
desplegados por éste. De ahf que se pueda deducir su determinacién de proteger los
resultados de su investigacién y probablemente también su intencién de penetrar en nuevos
mercados.

65. Estos datos no sélo servirdn para tomar decisiones en materia de gestién general,
sino también para buscar una ampresa que sea capaz de conceder una licencia para su
tecnologia en un campo determinado. Una politica de patentes decidida que con los afios
se vaya intensificando, podrd interpretarse como un signo de que la empresa tiene intencién
de permanecer en el sector tecnolégico de que se trate, de invertir para perfeccionar sus
productos, convirtiéndose asf en una empresa licenciante particularmente interesante. En
cambio, si la actividad en materia de patentes ha sido interrumpida, lo mismo ocurrird con
la actividad en materia de desarrollo, y la empresa que considera la posibilidad de obtener
una licencia deberd considerar si realmente estd dispuesta a concluir un contrato de licencia
por una tecnologia que el licenciante no perfecciona mds.

66. Es preciso examinar en forma mds detallada varios usos especificos de documentos
de patente.
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i)  Bisquedas de patentes para obtener informaciones técnicas

67. Otra importante actividad de las empresas en materia de propiedad industrial es la
realizacién de biisquedas en la literatura de patentes para obtener informaciones técnicas
destinadas a su utilizacién por los cientificos e ingenieros de las empresas que desarrollan
tecnologfas y nuevos productos. Un estudio de la literatura de patentes, conocido con el
nombre de "bisqueda del estado de la técnica", representa a menudo una forma
relativamente ficil y poco costosa de obtener informacion técnica, especialmente para las
empresas que no cuentan con una tecnologfa propia altamente desarrollada.

68. Conviene efectuar, en una etapa temprana del desarrollo de cualquier tecnologia,
una biusqueda del estado de la técnica que permita a la empresa comprender lo realizado
por otras empresas en la misma esfera. Es preciso aclarar que, aun cuando existan ya
patentes en determinadas esferas tecnolégicas, las empresas no deben necesariamente
interrumpir la investigacién y desarrollo en ellas. La tecnologia que desarrollen en
definitiva puede resultar muy diferente de la que se expone en las patentes otorgadas, o
puede haber posibilidad de eludir la tecnologfa patentada (es decir: la tecnologia que se
desarrolla puede concebirse en forma que evite cometer infraccién de tecnologias
patentadas); o bien, puede resultar posible obtener la invalidacién de las patentes. Las
busquedas del estado de 1a técnica en las patentes deben efectuarse ademds de las buisquedas
en la literatura técnica, pues tanto las patentes como la literatura técnica son excelentes
fuentes de informacién, y no se excluyen. Esas busquedas técnicas pueden ser de sumo
valor, pues resulta un derroche costoso desarrollar una tecnologia unicamente para
encontrarse después con que otros ya han hecho antes lo mismo.

69. Corresponde sefialar que, desde 1975, la OMPI tiene en funcionamiento un
programa para suministrar a las instituciones gubernamentales y a los particulares de los
paises en desarrollo buisquedas gratuitas del estado de la técnica, mediante acuerdos
concertados entre oficinas de propiedad industrial de pafses en desarrollo y la OMPI. Este
programa se describe en la publicacién de la OMPI Servicios de informacion de patentes
para paises en desarrollo, en cuyo anexo figuran ejemplos de formularios de peticién de
esos servicios de biisqueda.

70. La evaluacién de la patentabilidad de una invencién es una tarea compleja. En
particular, requiere una bisqueda del estado de la técnica a fin de determinar si la
invencién es nueva e implica una actividad inventiva. Esa tarea por lo general no puede
ser llevada a cabo por las empresas que efectiian las invenciones, ya que supone un estudio
de la documentacién de patentes y de otras publicaciones pertinentes de los principales
pafses industrializados. No obstante, parece conveniente proceder a una evaluacién més
limitada que evite reivindicar en solicitudes de patente presuntas invenciones que
evidentemente carecen de novedad. Con este objeto, una empresa podria formar una
coleccién de documentos de patentes y de otras publicaciones sobre su propio campo de
actividad, que se refieran por lo menos al pafs en el que la empresa estd establecida y, a
ser posible, también al menos a un pafs tecnolégicamente adelantado que utilice el mismo
idioma que el pafs en desarrollo de que se trate (por ejemplo, los Estados Unidos de
América o Francia).
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71. Es posible suscribirse también a un servicio especializado de resimenes de

' ~*logen y waducen tales resu e, y a la PCT Gazette, que publica

solicitudes internacionales presentadas conforme al Tratado de

.<cria de Patentes (PCT). Cuando para una empresa no resulta factible

.atener su propia coleccién completa de documentos de patentes, existe a

.a posibilidad de consultar colecciones piiblicas en oficinas de propiedad industrial,

.tros regionales o nacionales de documentacién o hibliciscas universitarias. De este

modo, la cuestidn de si cada empresa ha ds crear o no, ¥ en qué medida, una coleccién de

documentos dependerd de diversos factores, en particular del nimero y la importancia de

las invenciones que se efectien en ella, la posibilidad de crear una coleccion y la

disponibilidad de colecciones piibliczs. En todo caso, para las empresas que se orienten

hacia nuevas tecnologias resultard esencial reunir por lo menos una coleccién limitada de

documentos. A este respecto, debe sefialarse 1a existencia de medios modernos de acceso

en lfnea, mediante ordenador, a la informacidn de patentes, v que las empresas deberian

tener en cuenta la posibilidad de utilizar 2sos medios cuando puedan contar con ellos, tal
como se explica a continuacién.

72. Si bien ia tarca bisica de una oficina de patentes encargada del examen es efectuar
una bisqueda come referencia para sus conclusiones en cuanto a la novedad y a la actividad
inventiva, suele ser conveniente que la empresa realice esa biisqueda antes de decidirse a
presentar su solicitud. En particular, habida cuenta de la tasas elevadas pagaderas a la
oficina de patentes o a los agentes que las representan, puede resultar econémico proceder
a una evaluacién del estado de la técnica para determinar las probabilidades de que una
invencidn carezca de novedad y no sea por lo tanto patentable. Si la empresa opta por
efectuar ella misma esa biisqueda, tendrd que tener acceso a una documentacion que debe
comprender los documentos de patente pertinentes debidamente clasificados. Como
requisito de novedad no conoce ordinariamente l{rnites territoriales (es decir: una invencién
carece de novedad si existe anterioridad en el estado de la técnica, que comprende en
general, todoe 1o que ha sido divulgado en forma tangible en cualquier lugar del mundo),
una empresa no podrd ordinariamente constituir una documentacién completa por si sola.
Ahora bien, existen servicios profesionales de resumen de patentes que traducen y
catalogan los restimenes y los facilitan a sus suscriptores, frecuentemente en microfil,
microficha o en linea. Otra posibilidad es que, cuando la empresa tuviese cerca bibliotecas
de propiedad industrial abiertas al piblico, recurra a ellas para suplir o completar su propia
documentacién. A este respecto también debe hacerse referencia aqui al Centro
Internacional de Documentacién v Patentes (INPADOC), organizacion establecida en Viena
(Austria) en virtud de un acuerdo entre la OMPI y el gobierno de Austria, que permite
disponer de datos bibliogréficos sobre patentes (en particular, el nombre y la direccion del
solicitante, la fecha de la solicitud y el titulo de la invencién). Mediante los servicios del
INPADOC es posible, por ejemplo, identificar y recuperar todos los documentos de patente
correspondientes a una misma subdivisién de la Clasificacién Internacional de Patentes
(IPC) o todos los documentos procedentes de diversos pafses que se relacionan con una
misma "familia® de patentes {es decir, los vinculados por una misma reivindicacién de
prioridad con arreglo al Convenio de Paris). El INPADOC es, fundamentalmente, un
indice mundial de documentos de patentes publicados por mds de 50 paises que incluye la
inmensa mayoria de los documentos de patente expedidos en la actualidad.
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73. Cuando las empresas no deseen efectuar ellas mismas la buisqueda, en todo o en
parte, la solucién es generalmente contratar un servicios que la efectie en su lugar. En
algunos pafses en desarrollo, la respectiva oficina de propiedad industrial puede dar ayuda
en este sentido. Existen también servicios profesionales de biisqueda que pueden emplearse
tanto para patentes como para marcas. Sobre la base de los resultados de 1a biisqueda, la
empresa puede apreciar con criterio realista las perspectivas de logro de la proteccién
deseada. Para decidir si va a emplear 0 no un servicio de busqueda, la empresa debe
considerar su costo y su fiabilidad, la amplitud y el nimero de las bisquedas requeridas
y el costo y el personal que haria falta para mantener ella misma la documentacién y
efectuar la bisqueda.

ii) Medidas destinadas a no cometer infraccién de patentes ajenas

74. Una de las actividades mds importantes de las empresas en materia de patentes
consiste en asegurar que su fabricacién y venta de productos no represente infraccién de
patentes de propiedad ajena. En muchos paises, una sancién por la infraccién de patentes
consiste en la interdiccién judicial de fabricar, emplear o vender los productos en
infraccién. [Esta sancién puede resultar bastante severa y sumamente costosa cuando
impide a una empresa fabricar y vender un producto en infraccién para el cual ha incurrido
en grandes gastos de investigacién y desarrollo, para construir los medios de produccién
o para desarrollar una estrategia de comercializacién y distribucién.

75. Por ello, ya en una etapa bastante temprana del desarrollo de los productos,
conviene emprender investigaciones preliminares sobre la posibilidad de infraccién a fin
de descubrir patentes ajenas que pudieran infringirse por el producto que se estd
desarrollando. A menudo resulta posible modificar el producto en forma que no dé lugar
a infraccién de patente. Las empresas pueden realizar también una investigacién sobre la
validez de las patentes respecto de las cuales la empresa corre el riesgo de cometer
infraccidn, a fin de determinar si esas patentes son vdlidas. Si no lo son, la empresa puede
emplear el procedimiento, o fabricar y vender el producto, libremente. La determinacién
de la validez de las patentes, sin embargo, constituye una decision impotante y 4ltamente
técnica y debe efectuarse con sumo cuidado.

76. Otra posibilidad, en caso de que una empresa corra el riesgo de cometer infraccién
de una patente, consiste en obtener una licencia de su titular. Esto puede efectuarse mds
facilmente, por lo general, si el producto se encuentra en las primeras etapas de su
desarrollo y no se ha asumido todavfa ningin compromiso financiero importante. Otras
posibilidades son la de continuar la fabricacién del producto a pesar de la existencia de la
patente conflictiva y resolver las cuestiones relativas a la infraccién y la validez en via
litigiosa (cuando la empresa estd convencida de que, en realidad, no comete infraccién),
o bien dejar de lado los proyectos de fabricacién del producto y volcarse hacia otra
actividad antes de efectuar inversiones demasiado onerosas.
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iii) Vigilancia de las actividades de los competidores en materia de patentes

717. La vigilancia de las actividades de los competidores en materia de patentes es una
tarea aplicable a todas las empresas de fabricacién y produccién, independientemente de
que se dediquen o no a actividades de investigacién o invencién. Tratdndose de las
empresas que efectian invenciones, la vigilancia de las actividades de los competidores les
permite mantenerse al tanto del estado de la técnica, lo que es importante en relacién con
la formulacién de proyectos de investigacién y desarrollo como también en lo que respecta
a los requisitos para obtener la proteccién mediante patentes. Por otra parte, permite a las
empresas examinar si la proteccién concedida a cualquiera de sus invenciones corre riesgo
de ser infringida o si ellas mismas corren el riesgo de infringir patentes concedidas a otras
empresas. Incluso cuando las empresas no efectian invenciones ellas mismas, no deja de
ser util vigilar las actividades de los competidores, lo que les permite mantenerse
informadas sobre la tecnologia de que se dispone y sobre las novedades y los cambios
habidos en ella. Esto es especialmente importante para las empresas que desean adquirir
tecnologia o conocimientos técnicos de fuentes externas.

78. La vigilancia de los competidores debe ejercerse en dos niveles. En el primero,
menos complejo, deben estudiarse los informes comerciales pertinentes de los competidores
a fin de tener una indicacién general de las tendencias que se registran en el campo de que
se trate. En el segundo, mds complejo, hay que proceder a un examen continuo de las
publicaciones pertinentes sobre patentes para determinar exactamente las actividades de los
competidores en esa materia. A este respecto, es fundamental un detenido examen de las
patentes y las solicitudes de patente publicadas en el propio pafs de la empresa (si dicho
pafs publica las solicitudes de patente) y en los demds paises en los que la empresa
desarrolla sus actividades. Ademds, se debe dar instrucciones al personal de las empresas,
especialmente a los empleados de ventas y de comercializacién, a fin de que informen a
la empresa acerca de cualquier producto infractor, ofrecido por un competidor, que llegue
a su conocimiento.

C. Marcas

79. Otro aspecto igualmente importante de la propiedad industrial que cabe abordar es
el de las marcas. Las actividades en materia de marcas comprenden la seleccién de las
marcas, la obtencién y conservacién de su proteccién y la vigilancia de las actividades de
los competidores.

a) Seleccion de las marcas
80. Las marcas son signos visibles que sirven para distinguir los bienes y servicios de

una empresa de los de otra. La expresién "signo visible" tiene un alcance muy amplio e
incluye cualquiera de los elementos siguientes, asf como sus combinaciones: las
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designaciones arbitrarias o de fantasfa; los nombres; los refranes publicitarios; los
emblemas; los nimeros; las letras; los dibujos o simbolos; las etiquetas; las
combinaciones o arreglos de colores; las formas de los recipientes o de los productos
mismos (véase el Articulo 1 de la Ley tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de
competencia desleal para los pafses en desarrollo'®). Las marcas ayudan a los
consumidores a decidir qué productos han de comprar y de ese modo fomentan los intereses
competitivos de la empresa en el mercado, a la vez que los intereses econémicos generales.
El uso de las marcas constituye un medio particularmente eficaz de proteccién para las
empresas de los paises en desarrollo. Una marca no tiene que estar necesariamente
respaldada por una tecnologfa avanzada y puede aplicarse incluso al producto o servicio
mds simple. La proteccién de las marcas es igualmente adecuada para los productos
agricolas. La utilizacién de una marca puede generar prestigio para la empresa, con el
valor econémico que ello origina, y para los consumidores simboliza generalmente cierto
nivel de calidad y de uniformidad. A las empresas les conviene, pues, por lo general,
adoptar una politica de identificacién, mediante marcas, de sus productos o servicios.

81. La seleccién de un signo a fin de adoptarlo como marca debe hacerse con gran
cuidado, ya que la marca representa con frecuencia la primera impresién que de un
producto o servicio recibe el consumidor. Aunque la eleccién propiamente dicha puede
estar influida mds por consideraciones relativas a la publicidad y la comercializacién que
por consideraciones juridicas, es importante elegir como marca un signo que no provoque
problemas de registro o de infraccién. Lo normal es que, al proceder a esa eleccidn, la
empresa considere varios signos (marcas posibles). Este proceso se denomina a veces
"seleccién previa”.

82. Hay ciertos requisitos que tiene que cumplir todo signo que se pretenda hacer
reconocer como marca a fin de poder ser protegido como tal, razén por la cual no deben
seleccionarse signos que no los retnan. Asf por ejemplo, no puede utilizarse como marca
ningun signo que no tenga carécter distintivo (es decir, que consista en figuras o formas
impuestas por la naturaleza inherente de los productos o servicios o por su funcién
industrial, o exclusivamente en una indicacién que pueda servir para designar el tipo, la
calidad, la cantidad, etc., de los productos o servicios; o que se haya convertido, en el
curso de la actividad comercial, en una denominacién habitual de los productos o servicios
de que se trate). También estd excluido de proteccién como marca todo signo que sea
susceptible de producir confusién en el piblico en cuanto a la naturaleza, el origen
geogréfico, las caracterfsticas o la idoneidad de un producto, o que esté en conflicto con
otras marcas ya existentes (es decir, que se parezca a marcas ya existentes de otros
productos iguales o similares, 0 a marcas notoriamente conocidas, de forma que pueda
inducir en error al publico). (Véanse los Articulos 5 y 6 de la Ley Tipo para los Paises
en Desarrollo sobre Marcas.) Todos los signos escogidos para su posible utilizacién como
marcas deben ser examinados para asegurarse de que retnen los requisitos legales para su
proteccién como tales. Ese examen es indispensable no sé6lo en relacién con las leyes del

10 BIRPI (organismo predecesor de la OMPI), Ginebra, 1967 (denominada en adelante Ley Tipo para
los Paises en Desarrollo sobre Marcas).
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pafs de la empresa, sino también con las de todos los pafses en los que se piense utilizar
la marca. Respecto de esto ultimo, debe sefialarse que a menudo resulta necesario
modificar levemente las marcas entre un pafs y otro a fin de tomar en cuenta diferencias
de idioma, culturales, etc.

83. En cuanto al examen de las posibles marcas consideradas para ver si estdn en
conflicto con otras ya existentes para productos o servicios iguales o similares, la empresa
debe investigar si hay ya registradas marcas similares. Cuando se descubra una marca ya
registrada para productos o servicios similares que por su analogia con la prevista pueda
prestarse a confusién o cuando, si procede segin la legislacién nacional, sea conocido de
la empresa el uso de una marca no registrada que por su analogia pueda prestarse a
confusién, esa marca no debe ser seleccionada. Al efectuar la investigacion inicial sobre
la marca, hay que hacerlo de una manera adecuada a la empresa. Una biusqueda demasiado
amplia (efectuada, por ejemplo, mds alla de los productos o servicios iguales o similares)
puede resultar financieramente dispendiosa e ineficaz, mientras que una biusqueda
demasiado limitada puede hacer que pasen desapercibidos ciertos riesgos potenciales. Para
establecer el criterio de buisqueda, la empresa debe tener en cuenta el tipo de producto, los
mercados primarios y secundarios que le interesen y las actividades y la base de
operaciones de los competidores considerados.

b) Obtencién y conservacién de la proteccién de las marcas

84. La proteccién de las marcas se obtiene o se refuerza inscribiéndolas en el registro
de marcas de la oficina de propiedad industrial de cada uno de los pafses en que se desea
esa proteccién. También puede procederse a un registro internacional en la Oficina
Internacional de la OMPI si la empresa tiene su sede o un establecimiento en un pais que
es parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas o en el
Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT). La proteccién corresponde en algunos
paises a la persona en cuyo nombre se ha registrado la marca por primera vez; en otros,
en cambio, corresponde a la persona que primero la utiliz6. Incluso cuando la proteccién
se concede al primer usuario es importante el registro, que generalmente facilita la posicién
del titular del registro en cualquier litigio ulterior. El registro debe solicitarse en todos los
paises en los que sea probable que se comercialicen en cantidades significativas los
productos o servicios a los que se aplica la marca. Como en el caso de las patentes, la
obtencién de la proteccién en cada pafs suele encomendarse a agentes locales. La solicitud
de registro debe ir acompafiada de una reproduccién de la marca cuya proteccién se
pretenda obtener. Los demds requisitos generales de registro se resumen en los
pérrafos anteriores (véase también el Capitulo II de la Ley Tipo para los Paises en
Desarrollo sobre Marcas).

85. El registro de una marca se concede siempre por un plazo limitado, que
generalmente es de diez afios, pero que puede renovarse sin limite de tiempo; por
consiguiente, las marcas pueden estar protegidas indefinidamente. Para obtener la
renovacién del registro, el titular de la marca tiene que presentar una peticion al efecto y
pagar unas tasas de renovacién. Las actividades de las empresas en materia de marcas
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comprenden, pues, la evaluacién periédica de sus inscripciones en vigor para decidir si
siguen siendo de interés y deben, por lo tanto, renovarse. Entre las posibles razones de
no renovacién cabe citar la sustitucién de una vieja marca por una versién modernizada,
los cambios habidos en los productos o servicios para los que se utiliza la marca, o una
suspensién de las actividades de la empresa en relacién con tales productos o servicios.
Pero cuando una marca sigue teniendo valor para una empresa, es fundamental que so se
la deje caducar involuntariamente por la omisién de no renovarla a tiempo.

86. La obtencién o conservacién de la proteccién de las marcas requiere en algunos
paises que su titular utilice la marca protegida. Por utilizacién de una marca se entiende
generalmente la oferta de bienes o servicios en el pafs en que estd registrada. En los paises
cuyas leyes exigen el uso, el plazo dentro del cual debe empezar a utilizarse la marca una
vez registrada estd a veces establecido en la legislacién nacional y suele ser de tres a cinco
afios a partir de la fecha de registro. La no utilizacién de la marca dentro de ese plazo
hace generalmente, en caso de denuncia por un tercero interesado, que se cancele la
inscripcion de la marca en el registro a menos que tenga una justificacién legitima.

87. Una marca puede ser privada de proteccidn si el titular registrado ha provocado
o tolerado su transformacién en un nombre genérico o designacién comin de uno de los
productos o servicios para los que estd protegida. Para impedir que las marcas se
transformen en nombres genéricos, las empresas deben comprobar asiduamente que se
adopten en todo caso las siguientes medidas: que las marcas protegidas se utilicen de modo
que queden separadas de otras palabras; que, siempre que sea posible, la marca vaya
acompaiiada del simbolo de registo R (o del simbolo TM cuando se trate de marcas no
registradas) o se destaque por otro procedimiento, por ejemplo subraydndola o poniéndola
entre comillas; que la marca se utilice siempre como un adjetivo seguido del nombre
genérico del producto o servicio que identifica; y que la ortografia de la marca sea siempre
la misma, y no se haga de ella una nueva palabra. Aunque a las empresas, desde el punto
de vista de la comercializacién o de la publicidad, puede parecerles tentadora la posibilidad
de apartarse de estas reglas, es esencial que se ajusten siempre a ellas en su
correspondencia y sus comunicaciones y, en especial, en sus rétulos y su publicidad.

88. También las marcas en forma de simbolos o logotipos deben vigilarse
cuidadosamente. Las empresas deben examinar toda la publicidad, los folletos, los rétulos
de los productos y las publicaciones que los acompaiian, a fin de asegurarse de que las
marcas se utilicen correctamente y no se pierdan por utilizacién inadecuada. Este examen
incluye la verificacién de que se mantengan las proporciones correctas en la forma de la
marca y de que se utilicen siempre los mismos colores cuando estén especificados en su
registro.

89. La concesién de proteccién a las marcas confiere ordinariamenre a su titular el
derecho de impedir a terceros que utilicen la marca o cualquier signo que se le parezca
hasta el grado de poder inducir en error al publico en relacién con los mismos o anédlogos
productos o servicios para los que la marca esté registrada, o que, sin justa causa, utilicen
la marca o un signo andlogo de modo que pueda ser perjudicial para los intereses de su
titular. Ademds, cuando una marca es notoriamente conocida por el consumidor medio de
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un pafs, su titular puede impedir a terceros que utilicen esa marca o un signo similar
susceptible de causar confusién, para productos idénticos o similares, aunque la marca
notoriamente conocida no esté registrada o no se utilice en el pais por su titular; y, en
ciertos casos, €l titular de una marca notoriamente conocida puede impedir su utilizacién
por terceros, o la de un signo similar susceptible de causar confusién, para bienes o
servicios distintos de aquellos para los que se ha registrado la marca o se la utiliza.
Cuando sea probable que se cometa o se esté cometiendo infraccién de una marca, su
titular puede entablar una accién judicial para impedir la infraccién o conseguir que se
prohiba su continuacién, y puede obtener una indemnizacién por los dafios y perjuicios que
haya sufrido como resultado de la infraccién. El descubrimiento de los casos de infraccién
se examina mds adelante.

90. Las leyes de marcas de la mayoria de los paises prevén también el registro y el uso
de marcas colectivas. Una marca colectiva es cualquier signo visible empleado para
distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comin de bienes o servicios de distintas
empresas que utilizan la marca bajo el control de su titular registrado, que en los casos méds
caracteristicos es una cooperativa, asociacién de empresas o institucién publica. A
diferencia de las marcas de fdbrica o de comercio, que s6lo pueden utilizarse por su titular
y por los licenciatarios de éste, la marca colectiva, que indica caracteristicas comunes,
puede ser empleada por cualquier empresa autorizada para ello siempre que cumpla las
reglamentaciones que rigen su uso (véase la Ley Tipo para los Paises en Desarrollo sobre
Marcas, Parte III). En consecuencia, cuando una empresa utilice una marca colectiva, tal
uso debe vigilarse cuidadosamente para asegurar que se cumplan las reglamentaciones
aplicables; de lo contrario puede dar lugar a sanciones.

¢) Vigilancia de las actividades de los competidores en materia de marcas

91. Una importante actividad en materia de marcas es la observacién o vigilancia
constante de las actividades de los competidores en esa materia, a fin de asegurarse de que
no se estén infringiendo las marcas propias de la empresa. [Esto puede hacerse
internamente, es decir, por la propia empresa, o ésta puede contratar un "servicio de
vigilancia" exterior que, mediante una retribucién, se encargue de esa misién por cuenta
de la empresa. Si ésta efectia la vigilancia por sf misma, tiene que suscribirse a las
gacetas nacionales de marcas pertinentes y leerlas, ya que en ellas se reproducen todas las
marcas cuyo registro se solicita, o que han sido concedidas, y estudiar las revistas del ramo
y otras publicaciones en que se anuncian los competidores y seguir atentamente los
informes del mercado. Esta actividad es relativamente poco complicada en lo que se
refiere a la vigilancia de las marcas dentro del propio pais de la empresa (siempre que el
nimero de marcas de que se trate sea razonablemente reducido), ya que puede llevarse a
cabo mediante un cuidadoso examen de la gaceta de marcas de dicho pafs. Se complica,
en cambio, cuando una marca estd registra en varios paises. Dado el elevado costo de un
servicio completo de vigilancia o de la suscripcién a todas las gacetas de marcas necesarias,
y habida cuenta del mucho tiempo que puede requerir una vigilancia estricta, las empresas
limitan ordinariamente su actividad de vigilancia completa a sus marcas mds importante.
Para las demds, puede ser suficiente contentarse con las investigaciones que llevan a cabo



31

las oficinas nacionales competentes de propiedad industrial en el curso del procedimiento
de registro de otras marcas, asi como con la informacién que se obtenga de las revistas del
ramo, la publicidad y el mercado. En lo que concierne a las marcas no registradas
utilizadas por terceros, la vigilancia se limita también principalmente a la informacién
derivada de la publicidad y del mercado.

92. La finalidad de un servicio profesional de vigilancia de marcas es vigilar las
actividades de los competidores en la materia a fin de descubrir posibles infracciones.
Cuando una empresa no puede obtener y examinar las gacetas de marcas pertinentes o las
revistas profesionales para descubrir posibles infracciones o abusos ilegales de sus propias
marcas, puede resultarle util recurrir a un servicio de vigilancia. Sin embargo, cuando sélo
estd en juego un nmimero reducido de marcas, los empleados de ventas de la empresa
pueden compartir, y atin cumplir por si mismos, la tarea de vigilancia.'

D. Dibujos y modelos industriales

93. En términos generales, por dibujo o modelo industrial se entiende el aspecto
ornamental o estético de un articulo 1til (véase la Ley Tipo para pafses en desarrollo sobre
dibujos y modelos industriales', Articulo 2). Los dibujos o modelos industriales son un
factor importante en la comercializacién de los productos, y las empresas de los paises en
desarrollo deberian seguir una politica tendiente a conseguir la proteccién de sus dibujos
o modelos industriales. Ello conviene especialmente si se tiene en cuenta que son muchos
los dibujos 0 modelos valiosos creados en esos pafses, de lo cual los textiles y la cerdmica
ofrecen ejemplos destacados. Por eso, las empresas deberian identificar los dibujos o
modelos industriales dignos de proteccién y registrarlos cuando la legislacién nacional lo
permita. Si la empresa estd en un pafs que es parte en el Arreglo de La Haya relativo al
Dep6sito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, o tiene un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo en uno de esos paises, puede depositar
internacionalmente su dibujo o modelo industrial, es decir, en la Oficina Internacional de
la OMPI. Ademds de la proteccién que ofrece el registro, muchos paises protegen los
dibujos o modelos industriales, si éstos pueden ser considerados también como obras de
arte aplicadas a la industria, en virtud de sus leyes sobre derecho de autor, sin necesidad
de registro. No obstante, éste ofrece ciertas ventajas, especialmente en lo que respecta a
la seguridad juridica.

n Debe sefialarse ademds que también existen servicios de vigilancia de dibujos o modelos

industriales dedicados a investigar e identificar las infracciones en ese terreno, y en particular las falsificaciones
de productos.

12 OMPI, Ginebra, 1970.
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94. El registro se obtiene generalmente presentando una solicitud a la oficina de
propiedad industrial; dicha solicitud debe incluir ordinariamente, entre otras cosas, una
muestra del articulo en que se ha utilizado el dibujo o modelo industrial o una reproduccién
fotogréfica o gréafica del mismo. El registro, cuando se concede, suele tener una validez
de unos cinco afios y es generalmente renovable por otros dos periodos consecutivos de
cinco afios aproximadamente (véase la Ley Tipo para los Paises en Desarrollo sobre
Dibujos y Modelos Industriales, Articulos 19 y 20). El registro confiere al titular
registrado el derecho de impedir a otros, en particular, que reproduzcan el dibujo o modelo
industrial en la fabricacién de un producto y que pongan en venta o vendan un producto
que reproduzca el dibujo o modelo industrial protegido. Por eso, las empresas deben
vigilar cuidadosamente las actividades de sus competidores en esta materia a fin de
descubrir posibles infracciones de sus dibujos y modelos industriales protegidos y de
analizar la evolucién del arte del disefio (véanse a este respecto los parrafos 77, 78, 91 y
92 del presente documento, sobre vigilancia de las actividades de los competidores en
materia de patentes y de marcas, respectivamente).

95. La determinacién de la titularidad y la remuneracién de los dibujos y modelos
industriales creados por los empleados es otra importante actividad que deben desarrollar
las empresas que tienen interés en la materia. A este respecto, los principios aplicables a
las invenciones de empleados son generalmente vdlidos.

E. Circuitos integrados (Plaquetas semiconductoras)

96. La importancia cada vez mayor de los circuitos integrados en todos los campos de
la actividad industrial ha hecho necesaria la biisqueda de medios de proteccion del esquema
de trazado o topografia de las plaquetas semiconductoras y los productos que forman parte
de ese esquema. Las formas de proteccién juridica disponibles, tales como el derecho de
patentes, el derecho de autor y otras parecian poco adecuadas. Por consiguiente, se penso
en crear un sistema especifico, estimando que el esquema de trazado o topografia de los
circuitos integrados justificaba el establecimiento de una legislacién especial a nivel
nacional, regional e internacional.

97. El primer ejemplo de ese tipo de legislacién, la Semiconductor Chips Protection
Act (Ley de proteccién de las plaquetas semiconductoras) se promulgé en los Estados
Unidos en 1984. Un gran nimero de paises siguieron pronto esta tendencia, entre ellos el
Japén y los Estados miembros de la Unién Europea. Con el fin de crear una base
internacional de proteccién, se concluyé un Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto
de los Circuitos Integrados en una conferencia diplomdtica celebrada en Wéshington D.C.
en 1989. El Tratado fue adoptado por una gran mayoria de Estados durante la conferencia,
pero ain no ha entrado en vigor. Por consiguiente, la proteccién de los circuitos
integrados depende de las legislaciones nacionales que ofrecen proteccién a los extranjeros
fundamentalmente sobre la base del principio de la reciprocidad y no del principio del trato
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nacional previsto en el Tratado de Washington. Sin embargo, las Partes Contratantes en
el Acuerdo sobre los ADPIC, concluido en 1994 bajo los auspicios del GATT, estdn
obligadas a aplicar la mayorfa de las disposiciones sustantivas del Tratado de Wéshington.

98. Si bien las distintas legislaciones nacionales tienen toda una serie de cldusulas
diferentes, existe semejanza entre ellas por lo que se refiere a cierto nimero de
disposiciones fundamentales. El objeto de la proteccién es la estructura tridimensional
(topografia) de los productos semiconductores microelectrénicos que también abarcan las
porciones de topografias separadamente explotables. La originalidad de la topografia es
una condicién obligatoria, como ocurre con el derecho de autor. La proteccién no se
~ extiende a las ideas, sistemas, procedimientos, etc., ni a la informacién, ni al programa
informdtico almacenados en una microplaqueta.

99. Las legislaciones estipulan que el titular goza de los derechos exclusivos de
reproduccién y de copia, asi como de los derechos exclusivos de distribucién y de
importacién. Esas leyes estipulan también limitaciones a la proteccién autorizando la
ingenieria inversa y previendo disposiciones especiales en relacién con el "infractor
inocente”. El plazo de proteccién es generalmente de diez afios y es necesario presentar
una solicitud de registro. Esta solicitud debe presentarse a m4s tardar dos afios después
de la primera explotacién comercial del circuito integrado pertinente.

100. En vista de que las legislaciones nacionales son divergentes y que la situacién
juridica internacional se modifica con frecuencia, es indispensable contar con los consejos
de un experto que esté familiarizado con los requisitos de proteccién. Esto se aplica no
solamente a la presentacién de una solicitud de proteccién de los resultados que haya
logrado una empresa, sino también a la distribucién de los productos que incorporen
plaquetas semiconductoras que puedan ser susceptibles de proteccién en un pais o en otro.

F. Programas de ordenador

101.  En los dltimos decenios, los ordenadores y los equipos de tratamiento de textos se
han convertido en elementos esenciales de la automatizacién, el control industrial, el
sistema bancario, el sistema de contabilidad y muchos otros sectores de aplicacién. Esos
equipos funcionan bajo los comandos de programas de ordenador que estdn escritos sobre
la base de un andlisis del sistema y concebidos para resolver el problema en cuestién. El
programa de ordenador incorpora la labor intelectual realizada por el programador y es de
un valor comercial considerable. Por consiguiente, los circulos interesados se han dado
cuenta rdpidamente de la necesidad de disponer de una proteccién vélida.

102. Como los programas de ordenador se parecian, en muchos aspectos, a una
herramienta industrial, se prevefa en un comienzo la proteccién por patente. Sin embargo,
esto hubiese significado que las férmulas y las deducciones matemdticas podian convertirse
en la propiedad exclusiva del titular de la patente. Se estim6 que eso era inapropiado: la
ciencia de las matemdticas debia escapar al sistema de los derechos exclusivos para poder
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ser utilizada por todos. Se llegd a un consenso en el sentido de que los programas de
ordenador como tales debfan excluirse de la proteccién por patente y son muchas las
legislaciones de patentes en el mundo entero que contienen expresamente esta exclusion.

103.  Cabe sefialar que esto no significa que una solucién técnica a un problema técnico
no sea patentable por la tnica razén de que un programa de ordenador constituye el
elemento decisivo de esa solucién. La exclusién se refiere a los programas de ordenador
como tales, es decir, libres de los numerosos elementos y componentes utilizados para
lograr un efecto técnico. Un mimero considerable de invenciones que utilizan programas
de ordenador tienen derecho a una proteccién por patente siempre que se cumplan los
requisitos generales de patentabilidad.

104.  Sin embargo, seguird siendo necesario proteger los programas de ordenador como
tales ya que éstos son a menudo el resultado de una labor importante y costosa. Si bien
se contempld la posibilidad de prever un sistema sui generis para la proteccion del soporte
16gico, la tendencia general actual es la de proteger el soporte 16gico por derecho de autor.

105. De ahf que muchos pafses, incluso los mds altamente industrializados, adopten
actualmente la solucién del derecho de autor y mencionen expresamente los programas de
ordenador en sus legislaciones de derecho de autor como obras con derecho a proteccion,
en su mayoria como obras literarias tal como las define el Convenio de Berna.

106. Ademis de la proteccidén internacional lograda en muchos paises sobre la base del
Convenio de Berna, el enfoque del derecho de autor tiene también la ventaja de que no se
requiere ninguna solicitud de registro. Si bien ciertos paises ofrecen la posibilidad de
registrar el soporte l6gico en una oficina, éste no constituye un requisito previo para
beneficiarse de la proteccién. La proteccién de los programas de ordenador mediante €l
derecho de autor es pues poco costosa. No obstante, es recomendable hacer figurar en el
programa y en todas sus versiones su fecha de creacién a fin de poder probar, en caso de
contoversia, que se tiene derecho a la proteccién.

107.  La proteccién concedida al soporte 16gico no se extiende a los principios ni a las
férmulas matemdticas incorporados en el programa. De hecho, la proteccién que confiere
el derecho de autor es una proteccién contra el uso o la copia del programa sin autorizacién
y contra la venta de esas copias. Los demds aspectos de la proteccidon dependerdn de la
legislacién y de la jurisprudencia nacional.

G. Nuevas técnicas de almacenamiento y acceso a la informacién
en materia de propiedad industrial

108. La informacién en materia de propiedad industrial consiste principalmente en
informacién sobre los derechos de propiedad intelectual sobre las invenciones, las marcas



35

y los dibujos y modelos industriales, asf como en informacién sobre el sistema de
clasificacién de la propiedad industrial.

109.  Si se toma como ejemplo informacién en materia de patentes, en el pasado, esta
informacién procedfa principalmente de dos fuentes:

- las oficinas de patentes que publicaban documentos de patentes y gacetas
oficiales; y

- los servicios de informacién privados que publicaban copias de restimenes de
documentos en forma individual o segin cierta configuracién deseada,
esencialmente basados en la clasificacién de patentes o en palabras clave.

110.  El importante incremento de la literatura sobre patentes en el mundo entero (se
calcula que cada afio se publican mds de un millén de documentos de patentes) ha hecho
que se tome conciencia de que estas fuentes tradicionales no son suficientes para permitir
una busqueda que sea a la vez econémica y suficientemente completa. De ahi la urgente
necesidad de contar con procedimientos que permitan procesar los documentos de patentes
publicados, almacenarlos en soportes de precios razonables y en espacios limitados y
permitir un acceso eficaz a los datos almacenados, preferentemente en linea.

111.  Un método modemo particularmente conveniente al almacenamiento y acceso a la
informaci6n sobre patentes es el disco éptico. Son ejemplos de esos medios el CD-ROM
(disco compacto con memoria de lectura inicamente), el WORM (disco registrable una sola
vez) y los discos 6pticos para usos miiltiples.

112.  La tecnologfa CD-ROM ha entrado en una etapa relativamente estable y se han
creado normas internacionales para la misma. En los discos CD-ROM, la informacién se
lee mediante un ldser en un lector de disco éptico. Esa informacién, que puede proyectarse
en pantalla, no puede ser borrada ni modificada.

113.  Existen varias aplicaciones especificas de los discos compactos CD-ROM en las
actividades de propiedad industrial de las empresas. Cabe sefialar en particular las
siguientes:

a) el almacenamiento de documentos de patente publicados y completos. Esta
aplicacién utiliza el CD-ROM principalmente como medio de publicacién con
textos e imdgenes almacenados en formato facsimile, o en modo mixto con el texto
propiamente dicho codificado en forma de caracteres y las imdgenes registradas en
facsimile, o bien quizds en un futuro préximo, con el texto y las imdgenes
almacenados en forma digitalizada;

b) en el caso de la informacién sobre patentes, el almacenamiento de datos
bibliogréficos con o sin resimenes. Esta aplicacién prevé posibilidades similares
a las que actualmente permite el acceso en linea a las bases de datos sobre
patentes;
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¢) en el caso de la informacién sobre marcas, el almacenamiento de datos
bibliogréficos con o sin una lista de productos o servicios y con o sin imégenes.
Esta aplicacién prevé posibilidades similares a las que actualmente permite el
acceso en linea a las bases de datos sobre marcas;

d) enel caso de los datos relacionados con el almacenamiento, por ejemplo, los textos
de los sistemas de clasificacién, tales como el IPC, junto con indices de palabras
clave. Esta aplicacién permite buscar textos de sistemas de clasificacién utilizando
las palabras clave de los indices de palabras claves o del texto de la propia
clasificacién, o presentar la clasificacién utilizando un simbolo de clasificacion
como término de bisqueda;

€) una combinacién de b) yd) odec) y a).

114.  El tipico sistema de biisqueda CD-ROM consta de un ordenador personal (PC) con
una pantalla, una unidad de disco compacto ROM y una impresora. La unidad (también
llamada "lector") puede ser una unidad auténoma conectada al ordenador mediante un cable
o una unidad incorporada que puede insertarse en lugar de una segunda unidad de disco
blando. La unidad de disco 6ptico puede ser también una unidad de discos muiltiples
controlada por el PC y concebida de manera que pueda encontrar el disco necesario en la
memoria y cargarlo en el lector.

115.  En el Anexo al presente documento figura un inventario de los productos CD-ROM
actualmente disponibles que contienen informacién en materia de propiedad industrial.
Cabe recalcar que muchas otras oficinas de propiedad industrial, a parte de las indicadas,
prevén la posibilidad de producir discos CD-ROM. Estd previsto que el nimero de estos
discos compactos de informacién en materia de propiedad industrial aumentard
considerablemente en el futuro.

116.  Cierto mimero de bases de datos sobre patentes son accesibles a través de servicios
centrales. Cabe mencionar el interés que presentan las bases de datos siguientes:

a) INPADOC. Esta base de datos contiene datos bibliogrdficos de documentos de
patentes procedentes de mds de 50 paises; se ocupa de su mantenimiento la
Direccién Principal de Viena de la Oficina Europea de Patentes (EPIDOS) y estd
disponible en linea a través de DIALOG, ORBIT, STN y PATOLIS.

b) WORLD PATENT INDEX. Esta base de datos contiene datos bibliogrificos,
resimenes y cédigos de clasificacién por tema, en inglés, de documentos de
patentes procedentes de mds de 30 pafses; su mantenimiento estd a cargo de
DERWENT (empresa privada basada en el Reino Unido) y estd disponible en linea
a través de DIALOG, ORBIT y QUESTEL. Esta base de datos conviene
particularmente para las buisquedas técnicas.

c¢) JAPIO. Esta base de datos, que contiene datos bibliogrdficos y resumenes en
inglés de solicitudes de patentes japonesas publicadas pero no examinadas, permite
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efectuar buisquedas en los documentos de patentes japoneses. Su mantenimiento
estd a cargo de la Organizacién Japonesa de Informacién sobre Patentes (JAPIO)
y estd disponible a través de ORBIT.

d) CIBEPAT. Esta base de datos contiene los documentos publicados de la
solicitudes y concesiones de patentes y modelos de utilidad espafioles, las
solicitudes de patentes en virtud del PCT y las solicitudes de patentes europeas en
las que se designa a Espafia, as{ como las solicitudes de patente publicadas por
unos 18 paises de América Latina. Se tiene acceso directo a la base de datos a
través de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas.

En su Manual de informacién y documentacion en materia de propiedad industrial, la
OMPI publica una lista exhaustiva de bases de datos y de ordenadores centrales relativos
a las patentes y a las marcas.

H. Acuerdos de licencia

117. Una de las actividades mds importantes de las empresas en relacién con la
propiedad industrial es la conclusién de acuerdos de licencia en el marco de la expansién
industrial o de proyectos de comercializacién. La mayoria de los acuerdos de transferencia
de tecnologfa, transacciones conjuntas, acuerdos de franquicia y otras asociaciones
estratégicas incluyen cierto tipo de licencia o autorizacién que permite utilizar invenciones,
dibujos o modelos, o signos distintivos protegidos. En ese tipo de acuerdos estdn a menudo
incluidos conocimientos técnicos y secretos comerciales confidenciales.

118.  Las actividades de las empresas en materia de licencias consisten ante todo en: i)
encontrar interesados en la utilizacién del producto o la tecnologia de la empresa y negociar
con ellos contratos de licencia; ii) encontrar productos o tecnologias de otros, que sean
utiles para la empresa, y negociar contratos de licencia para obtener derechos respecto de
esos productos o esa tecnologfa; iii) encontrar interesados en el intercambio de tecnologia
con la empresa y negociar con ellos licencias reciprocas de esa tecnologia. Debe destacarse
ademds, sin embargo, que después de la negociacién de una licencia, el acuerdo debe
administrarse en forma que asegure que el objeto de la licencia se transfiera adecuadamente
y que se paguen o reciban las regalfas debidas. La administracién de los contratos de
licencia es una actividad importante en materia de propiedad industrial que, en el marco
organizativo, debe coordinarse con la negociacién del contrato mismo.

a) Adquisicién y venta de tecnologia mediante licencias de patentes y contratos sobre
conocimientos técnicos

119.  La adquisicién de tecnologia patentada y de conocimientos técnicos conexos (es
decir, de informacién técnica, datos o conocimientos provenientes de la experiencia, o
técnicas aplicables en la préctica) por medio de licencias de patentes o contratos sobre
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conocimientos técnicos es especialmente importante para las empresas de los paises en
desarrollo. Tal adquisicién permite desarrollar una base tecnolégica que complementa y
amplia la capacidad tecnoldgica local. Las empresas raras veces pueden producir por si
mismas toda la tecnologia o todos los conocimientos técnicos que necesitan; por eso,
suelen recurrir a fuentes exteriores (nacionales o extranjeras) para adquirir lo que ellas
mismas no pueden crear. La adquisicién de tecnologia o de conocimientos técnicos por
medio de licencias de patente o contratos sobre conocimientos técnicos tiene la ventaja de
que permite generalmente a la empresa licenciataria disponer de inmediato de un cuerpo
organizado de conocimientos o de tecnologfa directamente relacionados con sus operaciones
e inmediatamente aplicables a ellas.!®

120.  Salvo que las partes en un contrato de licencia cuenten con bases técnicas y
posiciones en el mercado esencialmente equivalentes, por lo general la transferencia de una
tecnologia patentada no puede efectuarse sola, sin transferir también los conocimientos
técnicos conexos que permiten ponerla en préctica. Por ello, los contratos de licencia para
la transferencia de tecnologia incluyen a menudo aspectos referentes a los conocimientos
técnicos. Por otra parte, los contratos a veces se limitan solamente a la transferencia de
conocimientos técnicos.™

121.  Muchos contratos de licencias sobre patentes se refieren también a la utilizacién
de los conocimientos técnicos que han de ser proporcionados por el licenciante. Si bien
las legislaciones sobre patentes exigen que la solicitud de patente debe divulgar 1a invencién
de manera suficientemente clara, detallada y completa a fin de permitir que una persona
del oficio realice la invencidn, éstas no exigen que se divulguen medios adicionales que
faciliten la realizacién de la invencién. Esos medios adicionales pueden consistir en la
utilizacién, la informacién y los conocimientos técnicos adquiridos mediante una larga
experimentacion con la invencion.

122.  Ocurre a menudo que una empresa que desea adquirir tecnologia patentada no
cuenta con personal suficientemente calificado en el ramo pertinente. De ahi que pueda
resultar indispensable o itil que los conocimientos del licenciante se inculquen al personal
adecuado en la empresa del licenciatario.

123.  Ademds, aun cuando la empresa disponga de personas competentes en la materia,
debe resolver muchos problemas antes de poder comenzar la fabricacién de los productos.
Los conocimientos técnicos serdn probablemente itiles para elaborar y aplicar los planes,
asi como para determinar los costos de instalacién de la fdbrica y su acondicionamiento,

13 Para un andlisis de la cuestién de licencias, véase la Gufa de Licencias de la OMPI para Paises

en Desarrollo, OMPI, Ginebra, 1977. Véase también la Gula para la regulacion de cuestiones juridicas
derivadas de las actividades inventivas conjuntas entre partes asociadas de diferentes palses, OMPI, Ginebra,
1984.

4 Ademis de los conocimientos técnicos ("know how"), puede ocurrir que también sea necesario

transferir conocimientos relativos a las razones por las cuales resulta imprescin. ible determinada informacién
técnica. Tales conocimientos podrfan llamarse en inglés "know-why".
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la instalacién de las miquinas apropiadas, la elaboracién de listas de partes y piezas sueltas,
asi como de calendarios de mantenimiento de las mismas, la preparacién de organigramas
y rutinas de ensamblado, la realizacién de pruebas, la fijacién de etapas de la produccién
y de control de la calidad de los productos manufacturados, asi como el suministro de
asesoramiento en materia de embalaje, y por iltimo, la promocién de las ventas y de las
redes de distribucién de los productos.

124. La suma de todas las informaciones y la capacitacién, segiin sea el caso,
proporcionadas por el licenciante se conoce generalmente como "conocimientos técnicos"”.
Como se ha dicho anteriormente, esos conocimientos constituyen una ventaja muy
importante para el licenciante y podrfan ser un elemento necesario del acuerdo de licencia
que permita al licenciante explotar verdaderamente la invencién patentada. Como los
conocimientos  técnicos como tales no gozan de una protecciéon juridica, son
extremadamente vulnerables. Aunque se trate de una informacién que pertenece al titular
del derecho y aunque su cardcter confidencial esté estipulado en las normas que rigen la
competencia desleal, las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos,
contrariamente al derecho de patentes, no tienen fuerza de ley en forma absoluta sino
tUnicamente contra la persona que ha cometido un acto de violacién de un secreto. Una vez
que se ha hecho piblica la informacién, cualquier persona puede utilizarla. Por
consiguiente, los acuerdos relativos a los conocimientos técnicos contienen cldusulas muy
precisas sobre el cardcter confidencial de la informacién.

125.  En relacién con la transferencia de tecnologia y de conocimientos técnicos, son
varias las cuestiones que hay que considerar. Es esencial encontrar el interlocutor
indicado, que no sélo esté al dia en lo que se refiere a la tecnologia que ha de transferirse,
sino que ademds pueda y quiera transferirla. Por eso, como primera providencia, una
empresa de un pafs en desarrollo que esté interesada en adquirir determinada tecnologia
debe investigar cudles son las empresas que, en su esfera, poseen la mejor tecnologfa
disponible y la m4s apropiada. Las empresas pueden preferir realizar esa busqueda por si
mismas; pero cuando no desean o no pueden hacerlo, existen compaiifas privadas, y en
algunos pafses organismos piblicos, que ayudan a las empresas a localizar la tecnologia
mds adecuada. Esos organismos, asi como varias organizaciones internacionales, entre
ellas las del sistema de las Naciones Unidas, publican informacién sobre la oferta y la
demanda de tecnologfa o sobre el estado de la técnica en las esferas tecnoldgicas en las que
éstos centran sus actividades.

126.  Para la realizacién de la biisqueda, puede ser muy titil la informacién que se da en
los documentos de patentes, especialmente mediante los servicios del Centro Internacional
de Documentacién de Patentes (INPADOC). Los documentos de patentes permiten
identificar a las empresas que han presentado solicitudes de patente sobre la tecnologia
buscada y a los pafses donde existen derechos de propiedad industrial védlidos. Debe
consultarse, ademds, la literatura técnica, las clasificaciones industriales y la literatura
comercial. Una fuente excelente para localizar las publicaciones de interés es la lista de
periédicos titulos, que figura en la documentacién mfnima del PCT. Esta lista puede
solicitarse a la Oficina Internacional de la OMPI.
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127. Otro medio importante para localizar la tecnologfa apropiada consiste en los
contactos personales y profesionales y el "dato privado”. Es importante, pues, para los
investigadores y los especialistas en propiedad industrial de los paises en desarrollo
establecer y mantener contactos entre ellos y con sus colegas de paises industrializados con
el fin de enterarse de la tecnologia disponible y mantenerse al dfa respecto del estado de
la técnica. El modo mds directo de efectuarlo es la afiliacién a las diversas asociaciones
profesionales y de empresas.

b) Obtencién del uso de marcas mediante contratos de licencia

128.  Las licencias de marcas desempeifian a menudo una importante funcién en las
actividades de las empresas en materia de propiedad industrial. Una empresa puede desear
la obtencién del uso de una marca de la que sea titular otra empresa, para la totalidad o
para una parte de los productos o servicios respecto de los cuales la marca esté registrada,
0 puede querer otorgar a otra empresa el derecho de usar su propia marca. La licencia de
marca permite que una empresa licenciataria se beneficie del prestigio, generalmente creado
ya con anterioridad, de una marca de que es titular un licenciante, y permite a la empresa
que otorga la licencia ganar nuevos mercados para los productos o servicios respecto de
los cuales su marca esté registrada.

129.  Las empresas deben prestar cuidadosa atencién a la negociacién y administracién
de los contratos de licencia. Como esas actividades estdn relacionadas entre si, conviene
que una y otra estén a cargo del mismo personal. EIl contrato de licencia de marca debe
estipular si la licencia que se otorga es exclusiva o no exclusiva, fijar la regalia que se ha
de pagar y estipular un control eficaz de la calidad sobre los productos o servicios de que
se trate. El control de calidad se lleva a cabo a menudo mediante el acuerdo entre el
licenciante y el licenciatario respecto de especificaciones detalladas relativas a los bienes
o servicios para los que el uso de la marca es objeto de una licencia; tales especificaciones
se incorporan por lo general en el contrato y ambas partes deben exigir su cumplimiento.
Por otra parte, el licenciatario de la marca debe evitar la inclusién en el contrato de
cldusulas que le impongan restricciones a su uso no derivadas de los derechos que otorga
el registro de la marca o innecesarias para salvaguardar esos derechos. Por ejemplo, se
deben evitar las cldusulas cuyo efecto sea prohibir al licenciatario la compra o la venta de
productos o la prestacién de servicios con marcas diferentes o la compra o venta de
productos o la prestacién de servicios que no tienen relacién alguna con los productos o
servicios para los cuales se otorga la licencia. Con el fin de asegurar que no se inserten
cldusulas de esa clase, las leyes de ciertos pafses, al igual que en el caso de las licencias

de patente, disponen el examen y registro de los contratos de licencia. (Véase el
Capitulo VI de la Ley Tipo para los Palses en Desarrollo sobre Marcas.)

c¢) El acuerdo de licencia

130. Si bien, en principio, un contrato de licencia puede concertarse mediante un
apretén de manos, como en cualquier otra transaccidn relativa a la propiedad, es necesario,
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en la préctica, redactar un acuerdo por escrito que tenga en cuenta los distintos aspectos
de fondo y de forma. Se trata de dos tipos de actos o transacciones juridicas.

131.  En primer lugar estd la autorizacién dada por el titular del derecho de propiedad
intelectual a otra persona fisica o moral de realizar uno o varios de los actos amparados por
el derecho exclusivo. Esa autorizacién se denomina una "licencia". El titular
correspondiente a esa licencia se denomina el "licenciante”. La persona fisica 0 moral que
reciba esa autorizacién se denomina el "licenciatario”.

132.  En segundo lugar, la licencia estd por lo general sujeta a ciertos términos y
condiciones convenidos, incluidas las promesas de resultados futuros hechas por el
licenciante o el licenciatario, o por ambos, como por ejemplo, el compromiso del
licenciatario a oponerse a cualquier accién por infraccién entablada por terceros contra el
licenciante, cuando el compromiso de éste tiltimo de pagar una remuneracién al licenciante
depende del grado de explotacién de la licencia.

133.  Asi pues, dentro de los limites de las legislaciones de propiedad intelectual que
especifican los derechos exclusivos del titular y los actos protegidos por esos derechos, y
con sujecién a las disposiciones generales del derecho de contratos y a las disposiciones
juridicas aplicables a las demds transacciones comerciales e industriales, las cldusulas de
un contrato de licencia establecerdn el marco juridico en el que el licenciatario estard
autorizado a realizar uno o varios actos de explotacién industrial o comercial de los
productos que incorporan una invencién patentada o un dibujo o modelo registrado, o a
utilizar una marca en relacién con determinados productos o servicios.

134.  Fundamentalmente, el marco juridico de la licencia es el resultado de un trato
concluido entre el licenciante y el licenciatario. Ese trato s6lo serd efectivo en la medida
en que ambas partes lo respeten y en la medida en que los tribunales estén dispuestos, con
sujecion a los limites de las legislaciones de propiedad intelectual, las disposiciones
generales sobre contratos y las leyes aplicables a las demds transacciones comerciales e
industriales, a hacer cumplir ese trato cuando una de las partes resulte perjudicada por la
conducta injustificada de 1a otra, o a proteger sus intereses contra una interferencia indebida
de terceros.

135.  En el curso de las negociaciones para la adquisicién de tecnologia, la empresa
adquirente debe examinar cuidadosamente todas las condiciones que el futuro licenciante
desee incluir en el contrato de licencia. Los puntos que exigen atencidn a este respecto son
la identificacién exacta de la tecnologia o de los conocimientos técnicos requeridos y la
evaluacién y seleccién de la tecnologfa o de los conocimientos técnicos disponibles,
teniendo en cuenta su adecuacién a la capacidad del receptor, la posicién de éste en el
mercado y el costo involucrado, asf como la investigacién y determinacién de la forma en
que la tecnologfa o los conocimientos técnicos pueden adaptarse a las necesidades locales
del adquiriente. (Con respecto a la negociacién de contratos de licencias, véase la Parte III
de la Gula de Licencias de la OMPI para Pafses en Desarrollo.)
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136. A fin de impedir la inclusién en los contratos de licencia de cldusulas que, al
menos a primera vista, podrfan resultar perjudiciales para el licenciatario o para la
economia nacional, las leyes de algunos paises prevén el examen y registro de esos
contratos (contienen normas a este respecto la Ley Tipo de la OMPI para los Paises en
Desarrollo sobre Invenciones, Articulos 301 a 307, y la Ley tipo sobre patentes para paises
africanos de habla inglesa, Articulos 44 a 46).

137.  Aunque las empresas de los pafses en desarrollo pueden, en la mayorfa de los
casos, asumir el papel de compradores de tecnologia, esto no les impide dedicarse
activamente a tranferir tecnologfa a otras empresas. Las empresas pueden revelarse
particularmente aptas a suministrar una tecnologia que hayan desarrollado si ésta ofrece
ventajas especiales para los pafses en desarollo; por ejemplo, cuando esta tecnologia,
habida cuenta del nivel de desarrollo del pafs, favorece la creacién de empleos. Cuando las
actividades de una empresa en un pafs en desarrollo se prestan a esa transferencia activa
de tecnologia, la empresa debe realizar todas las tareas antes mencionadas, con la tnica
diferencia de que los papeles se cambian puesto que la empresa no adquiere sino que vende
tecnologia.

138. Un contrato de licencia debe contener todos los hechos, definiciones y
disposiciones que determinen la intencién y la voluntad de las partes, en particular:

- la identificacién de las partes y, en su caso, de las personas juridicas que también
se benefician de los derechos concedidos;

- el objetivo de las partes al concluir el contrato;

- la identificacién del objeto bajo licencia;

- el alcance del contrato, con indicacién de los actos que puedan realizarse en virtud
de la licencia y de los paises (esto es esencial si la licencia ampara unicamente una
parte de los actos protegidos);

- las obligaciones de las partes despies de terminado el acuerdo de licencia, en
particular cualquier cldusula relativa al cardcter confidencial de la informacidn.

139. En el caso de las licencias de patentes y de conocimientos técnicos, es también
esencial definir el objeto técnico, el producto o proceso en cuestién y la amplitud del

suministro de informacién técnica, en su caso. A este respecto, el licenciante podré
garantizar que los conocimientos técnicos transmitidos cumplen con el objetivo del contrato.

140. Asimismo es importante saber quién tendrd acceso a las mejoras de tecnologia
aportadas por el licenciante o por el licenciatario, y quién tendrd derecho a obtener patentes
sobre esas mejoras.

141. La remuneracién y todas las demds consideraciones vinculadas a la utilizacién de
los derechos de licencia figuran entre las cuestiones mds importantes del acuerdo de
licencia. En la mayoria de los casos, estd prevista una remuneracién monetaria que puede
tomar varias formas. La suma a tanto alzado es una cantidad de dinero calculada de
antemano que se deberd pagar en una sola vez o a plazos. En cambio, las regalias son
pagos recurrentes calculados con posterioridad, cuyo importe se determina como funcién
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de 1a explotacién econémica del derecho o de los conocimientos técnicos conferidos por la
licencia. Este importe se basa en los resultados de esa explotacién, es decir, en las
unidades de proteccién, las unidades de venta, o las ganancias resultantes de la produccién
o venta del producto. Los honorarios corresponden a una remuneracién por los servicios
y la asistencia prestados por los expertos técnicos o profesionales: éstos se fijan o se
calculan por persona y por periodo de servicio.

d) Competencia desleal

142,  Son actos de competencia desleal aquellos que son contrarios a las précticas
honradas, independientemente de que estén o no prohibidos especificamente por la ley.
Comprenden las indicaciones o aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden
engafiar al publico en cuanto a la naturaleza, las caracteristicas, la idoneidad para sus
fines, etc., de los productos o servicios de que se trate, los que puedan crear confusién con
el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor, asi como las falsas
aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden desacreditar tales productos o
servicios (véanse el Articulo 10bis del Convenio de Parls para la Proteccion de la
Propiedad Industrial y los Articulos 50 a 53 de 1a Ley Tipo para los Paises en Desarrollo
sobre Marcas). En ciertos paises, la comisién de actos de competencia desleal hace
incurrir en fuertes multas.

143.  Pueden cometerse actos de competencia desleal, entre otras cosas, respecto de las
marcas, los anuncios, las etiquetas y la comercializacién de los productos o servicios. A
veces, los responsables de la comercializacién y la publicidad de una empresa no tienen
pleno conocimiento de la legislacién y la prictica aplicables en materia de competencia
desleal. Por eso, es una importante actividad en materia de propiedad industrial facilitar
asesoramiento sobre esas cuestiones, en especial en vista de que en ciertos paises en
desarrollo se acentda el interés nacional por la reglamentacién de la competencia desleal.
Esta actividad supone examinar los proyectos de anuncios y etiquetas de la propia empresa
y revisar sus propios planes de comercializacién a fin de no incurrir en actos de
competencia desleal, y vigilar las actividades de las empresas competidoras a fin de
oponerse a todo acto de competencia desleal dirigido contra la propia empresa.






IV. ESTABLECIMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL O CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERIORES

144. Al organizar sus actividades en materia de propiedad industrial, las empresas de
paises en desarrollo deben decidir si desean, y hasta qué punto, establecer departamentos
de propiedad industrial internos y si desean, y hasta qué punto, contratar servicios externos
para la ejecucién de esas actividades. Debe hacerse notar que, incluso cuando las empresas
deseen establecer grandes departamentos de propiedad industrial, tendrdn que recurrir
necesariamente a servicios externos: por ejemplo, a los servicios de abogados y agentes
especializados en propiedad industrial para ciertas actividades como la tramitacién de
solicitudes en el extranjero o las cuestiones litigiosas.

145.  Las actividades en materia de propiedad industrial requieren, para tener éxito, un
personal calificado y bien capacitado. En algunos paises en desarrollo es posible que no
se disponga, al menos en nimero suficiente, de personal con las calificaciones y la
experiencia necesarias para trabajar en los departamentos de propiedad industrial; e incluso
cuando existe, el limitado campo de las actividades de algunas empresas en materia de
propiedad industrial puede no justificar el empleo de personal con esas caracteristicas. Por
eso, antes de organizar un departamento de propiedad industrial, hay que determinar si ese
departamento va a ser mds conveniente, mds eficaz 0 méds econémico (haciendo un cédlculo
realista de los costos) que la utilizacién de servicios externos.

146.  En general, cabe afirmar que las actividades presentes o eventuales de una empresa
en materia de propiedad industrial deben ser considerables para que justifiquen la creacién
de un departamento completo de propiedad industrial. El tamafio de la empresa, la
cantidad de solicitudes de patentes, marcas y dibujos y modelos industriales que anualmente
se presentan o se proyecta presentar, la situacién de la empresa en el mercado y la
importancia de sus actividades en materia de licencias, la calidad de los servicios externos
disponibles y las posibilidades de que un departamento de propiedad industrial genere
actividades inventivas e innovadoras, constituyen otros tantos factores de importancia que
corresponde considerar.

147.  La decisién de crear un departamento de propiedad industrial, por lo tanto, no debe
tomarse apresuradamente. Aun cuando se tome una decision afirmativa parece aconsejable,
en un principio, que las empresas utilicen servicios externos mientras desarrollan
progresivamente su propio departamento interno sobre bases sélidas. De hecho, los
servicios externos pueden ser de gran ayuda a ese respecto. Por ejemplo, en sus etapas
iniciales de desarrollo, un departamento de propiedad industrial puede, con el
asesoramiento de un servicio externo, identificar las invenciones hechas en la empresa, la
tecnologia que le conviene adquirir y las marcas que se han de registrar, y participar en
la decisi6n relativa al lugar en que se presentardn las solicitudes, pero se puede confiar al
servicio externo la tramitacién de la solicitud. Este \ltimo puede prestar ayuda también
en la seleccién de la documentacién adecuada para las colecciones del departamento de
propiedad industrial y ofrece asesoramiento en materia de vigilancia de las actividades de
los competidores.
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148.  Por otra parte, debe observarse que la decisién de apoyarse en servicios externos
no exime a la empresa de sus funciones en materia de propiedad industrial. Quienes
trabajen en los departamentos jurfdico, de ingenierfa, de investigacion y de
comercializacién de la empresa, actuardn como enlace con los servicios externos y deberdn
mantener un cierto grado de concientizacién respecto de la importancia que reviste la
propiedad industrial para la empresa.

A. Expertos privados en propiedad industrial

149,  Un experto profesional en propiedad industrial ofrece a sus clientes servicios
relacionados con la propiedad intelectual. El término "experto en propiedad industrial"
incluye, a los efectos de esta Gufa, a los agentes o abogados de patente, a los profesionales
de patentes, a los abogados o agentes de marcas, y a los abogados.

150. A pesar de su titulo, un abogado de patentes es también, en muchos casos, un
experto en otros campos de la proteccién de la propiedad intelectual, como por ejemplo las
marcas y los dibujos y modelos industriales o, al menos, cuenta con un experto en esas
materias trabajando con €l en el mismo bufete de abogados. Por regla general, no es
necesario enviar trabajos relativos a diferentes esferas de la proteccién de la propiedad
intelectual a bufetes diferentes. Por el contrario, la cooperacién con un sélo bufete de
abogados, concretamente uno que esté ubicado en el mismo pafs, realzard la eficacia
general de las actividades en materia de propiedad intelectual de una empresa, puesto que
el bufete puede evaluar las necesidades totales de la empresa relativas a la propiedad
intelectual, y prestar un asesoramiento conveniente y formular las recomendaciones
adecuadas.

151.  Sibien es cierto que los abogados particulares estdn legalmente autorizados a tratar
asuntos relativos a la propiedad intelectual, normalmente se requieren sus servicios para
tratar cuestiones litigiosas en materia de propiedad intelectual, especialmente en el caso de
los procedimientos por infraccién, independientemente de que la empresa sea demandante
o demandada. Para litigar se requieren unos conocimientos y una experiencia especiales.
Por eso, incluso en el caso de que una empresa tenga su propio departamento de propiedad
industrial y de asesorfa juridica, puede resultarle mds eficaz recurrir a abogados exteriores
que se encarguen del procedimiento judicial. En ciertos paises, ademds, la legislacién
aplicable puede contener restricciones en lo que atafie a las personas habilitadas para
representar a clientes ante los tribunales, 1o que hace necesario la contratacién de abogados
calificados ajenos a la empresa.

152.  El papel que debe desempefiar un experto profesional en propiedad intelectual es
el de un consejero para la empresa en materia de propiedad intelectual, el de alguien que
vela por la utilizacién 6ptima de las posibilidades que ofrece el sistema de propiedad
intelectual del pafs en cuestién y a nivel mundial, y el de alguien que evita, en la medida
de lo posible, los prejuicios que puedan ocasionar los procedimientos iniciados por
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terceros. A fin de poder desempefiar ese papel satisfactoriamente, se deberian confiar al
experto las actividades relevantes y tratarlo como a un miembro més de la empresa respecto
de los hechos y las circunstancias, incluidas las informaciones confidenciales, que influyen
en los asuntos relativos a la proteccién de la propiedad intelectual y que, por consiguiente,
deberian estar en su conocimiento.

153. Un abogado de propiedad industrial puede solicitar que se considere "secreto
profesional” todo intercambio de informacién y de opiniones que tenga con su cliente, por
lo que no estard obligado a divulgarlas a otra parte. Esto es de particular importancia en
los procedimientos judiciales en los que el juez suele ordenar al titular de una patente, a
pedido de la otra parte, a que presente y divulgue, de forma exhaustiva, datos e
informacién para determinar el verdadero alcance de los derechos del titular de la patente.

B. Alcance de las actividades de la empresa en relacién
con la propiedad industrial

154.  En principio, cualquiera puede presentar una solicitud de propiedad industrial y
seguir su tramitacién sin tener que recurrir a servicios externos. Las oficinas de propiedad
industrial suelen prestar asistencia en lo que atafie a las exigencias legales y administrativas
de la presentacién de solicitudes, y los examinadores pueden ayudar durante la tramitacién
gracias a la experiencia que han acumulado con inventores y solicitantes. Por consiguiente,
una pequeiia 0 mediana empresa podrd contemplar la posibilidad de ocuparse por si misma
de sus patentes y marcas, etc., por ejemplo, confiando esta complicada tarea a un empleado
que, supuestamente, tiene la capacidad para ocuparse debidamente de ella. Este es el tipo
de tarea de propiedad intelectual que realiza un "equipo” de funcionarios encargados de la
propiedad industrial en empresas mds grandes.

155. No obstante, no es seguro que ese empleado, a diferencia de los expertos que
trabajan en un equipo de propiedad industrial, podrd realizar la labor de propiedad
intelectual para mayor ventaja de su empresa. Los procedimientos por infraccién, las
oposiciones y los problemas relativos a la validez pueden sobrepasar su capacidad, por lo
que serd necesario recurrir a los servicios de un experto profesional externo.

156. De hecho, suele ser ventajoso utilizar servicios externos con regularidad y desde
el comienzo. Por ejemplo, si al redactar una solicitud de patente se incluye una
reivindicacién con un alcance innecesariamente restringido, ello puede causar graves
perjuicios a la empresa y es posible que no se pueda volver a redactar, posteriormente, la
reivindicacién.

157.  Es recomendable que las empresas utilicen los servicios de expertos en propiedad
intelectual para toda labor relacionada con la propiedad intelectual. No obstante, cada
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empresa deberd decidir la forma en la que debe realizarse de acuerdo al alcance de sus
actividades de investigacidn y desarrollo y comerciales. A este respecto cabe sefialar tres
modelos bésicos.

a) Actividad menor de investigacion y desarrollo

158. El primer modelo se aplica a las empresas que fabrican o practican métodos de
acuerdo con el estado actual de la técnica y que no tienen la intencién de desarrollar su
tecnologfa de manera continua. Muchas empresas, también en los pafses desarrollados,
aplican esa politica comercial, y es muy poco frecuente que se obtenga una invencién y que
se presente la solicitud de patente correspondiente.

159.  Aunque la presentacién de las solicitudes de patente no sea de una importancia
primordial para esas empresas, éstas deberfan registrar sus marcas y dibujos y modelos
industriales para beneficio propio con miras a mantener su posicién en el mercado. Esas
empresas también deberfan efectuar lo que se conoce como "visado de productos”. Es
preciso estudiar las patentes acordadas a los competidores antes de proceder a la fabricacién
y venta del producto para asegurarse que la tecnologia prevista puede ser, en efecto,
utilizable libremente. Si el visado de productos revela la existencia de patentes de
competidores respecto de las cuales se cometerfa una infraccién, la empresa podria optar
por solicitar las licencias necesarias en virtud de esas patentes. En realidad, un nimero
considerable de empresas comercializan sus productos con arreglo a esas licencias cuando
otra empresa ha desarrollado la tecnologia del estado de la técnica y que ésta se encuentra
protegida por patentes. La empresa deberd, entonces, negociar y concluir un acuerdo de
licencia en el que suelen incluirse los conocimientos técnicos.

160.  Por consiguiente, aun cuando una empresa dependa de la tecnologfa del estado de
la técnica, ésta podrd encontrarse en situaciones en las que serd adecuado, e incluso
necesario, utilizar las posibilidades del sistema de propiedad intelectual. En muchos casos,
la empresa necesitard una asistencia profesional, para lo que deberfa recurrir a un experto
externo en propiedad intelectual a quien se le confiarfan las actividades necesarias en el
campo de la proteccién de la propiedad intelectual.

161. Habida cuenta del alcance limitado de la labor en materia de propiedad intelectual,
es probable que la empresa se comunique con el experto externo por conducto de un
miembro de la directiva de la empresa. Es muy importante que se establezca un esquema
claro de las competencias y responsabilidades; concretamente, se debe acordar cudl serd
la persona de la empresa que dard instrucciones al experto externo.
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b) Actividad media de investigacion y desarrollo

162. El segundo modelo atafie a las empresas que desarrollan productos con frecuencia
a fin de conservar su cuota en el mercado. Estas empresas contardn, por ejemplo, con
equipos de investigacién y desarrollo que producirdn un cierto nimero de invenciones cada
afio.

163.  Si bien es cierto que los aspectos relativos a las marcas, dibujos y modelos y
acuerdos de licencia son similares a los descritos anteriormente, cabe destacar dos
diferencias significativas. Las invenciones obtenidas por el equipo de investigacién y
desarrollo deben estar protegidas mediante patentes o modelos de utilidad al menos en el
pafs de origen; y si la empresa desea abastecer mercados externos o tiene competidores
en el extranjero, también deberfa considerar la posibilidad de presentar solicitudes en el
extranjero. Habida cuenta de que la empresa cambia sus productos con cierta frecuencia
como resultado de la labor constante de desarrollo, serd preciso proceder nuevamente al
visado de productos.

164. También es recomendable vigilar las actividades de los competidores en materia
de patentes y marcas. Del estudio frecuente de la literatura publicada en materia de
patentes, el equipo de investigacién y desarrollo obtendrd sugerencias en cuanto a la
manera de continuar su labor evitando, al mismo tiempo, el peligro de cometer una
infraccidn respecto de las patentes de otras empresas. También puede surgir la necesidad
de presentar oposiciones a esas patentes o la de iniciar un procedimiento de anulacién. Por
otra parte, los competidores podrdn atacar las patentes de la empresa y, en situaciones
especificas, tanto una parte como la otra podrédn iniciar procedimientos por infraccién.

165. Por lo tanto, la empresa que se dedique al desarrollo de productos tiene que ser
activa en casi todos los sectores de la proteccion de la propiedad intelectual. Puede tomar
la decisién de asignar un porcentaje del presupuesto de investigacién y desarrollo a la
realizacion de tareas de propiedad intelectual a fin de obtener el mayor beneficio posible
del sistema.

166.  Esas empresas deben contar con personal que esté suficientemente familiarizado
con los asuntos de propiedad intelectual y es probable, por lo tanto, que no necesiten
recurrir a servicios profesionales. Un equipo interno formado en asuntos relacionados con
las patentes puede ocuparse de ese servicio. No obstante, si el nimero total de invenciones
por aiio es reducido, es posible que un equipo interno encargado de las patentes no resulte
econémico por lo que la mejor alternativa serd la de recurrir a servicios externos.

167.  De todos modos, la empresa deberfa como minimo establecer una oficina de enlace
con su servicio externo. La oficina de enlace se ocupa de una gran diversidad de tareas
que podrdn dar lugar a un puesto de trabajo de tiempo completo en funcién del volumen
de las actividades en materia de propiedad intelectual. Entre otras cosas, se deberd ocupar
de la correspondencia, de comunicar notificaciones y las medidas adoptadas por las oficinas
de patentes a las personas de la empresa interesadas en estos asuntos, de identificar las
invenciones obtenidas en el seno de la empresa y transmitir los documentos pertinentes al



50

servicio externo, de distribuir y, a veces, de seleccionar también la literatura en materia
de patentes que debe distribuirse al equipo de investigacién y desarrollo, y de mantener los
registros y ficheros pertinentes.

168.  El personal encargado del enlace debe poseer una formacién técnica habida cuenta
de que las patentes son documentos técnicos, y deberfa estar familiarizado con los
principios bdsicos de la legislacion en materia de propiedad intelectual, los tipos de
procedimientos, las reglas de administracién y los baremos de tasas y honorarios. La tarea
que se les encomiende no deberfa incluir, por lo general, la redaccién de la version final
de las solicitudes de patentes o de registro, ni la tramitacién de casos ante las oficinas de
propiedad industrial o los tribunales: esto es responsabilidad de los servicios externos.

¢) Actividad mayor de investigacion y desarrollo

169. Si el equipo de investigaciéon y desarrollo de una empresa produce un niimero
considerable de adelantos tecnolégicos y de invenciones por afio, seria ventajoso para la
empresa establecer un equipo interno encargado de patentes. Ello podria lograrse de
manera gradual, conservando en parte los servicios externos para hacer frente a un elevado
e inesperado volumen de trabajo, por ejemplo. Por consiguiente, este tercer modelo se
aplica a las empresas que efectian tareas de investigacién y desarrollo con regularidad y
a gran escala a fin de mantenerse al frente del campo tecnolégico pertinente, y que se
dedican en forma permanente a expandir su parte de mercado, tanto en el plano local como
en el plano internacional. Esas empresas abordardn asuntos similares a los de la categoria
precedente, pero con mayor intensidad e incidencia en sus politicas comerciales.

170.  La participacién de esas empresas en cuestiones relativas a la propiedad intelectual
hace que, por lo general, sea altamente aconsejable establecer un equipo interno encargado
de patentes. Contar con un equipo de esa indole supone numerosas ventajas importantes.

171.  El equipo encargado de patentes estard compuesto por empleados de las empresas
conservando, de esa manera, €l contacto necesario con el equipo de investigacién y
desarrollo. El equipo encargado de patentes no deberia aguardar a que se le comuniquen
las invenciones, sino que deberfa acercarse al equipo encargado de investigacién y
desarrollo para saber si se han encontrado ideas nuevas y examinar sus posibilidades de
patentabilidad, y considerar los resultados como la base de la tarea que se efectuard en
materia de patentes. Gracias a estos contactos frecuentes y regulares, los dos equipos
establecerdn una atmdsfera de confianza y respeto mutuos que evitard malentendidos e
insatisfaccién.

172.  El personal encargado de patentes, siempre disponible, puede explicar el lenguaje
de las patentes a un ingeniero para que éste vea con mayor precisién las consecuencias y
dificultades. Trabajando en cooperacién, el equipo encargado de patentes puede
profundizar la elaboracién de esquemas de los intereses tdcticos y compilar las
publicaciones pertinentes para comunicarlos al equipo de investigacién y desarrollo.
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173. Es probable que una empresa con un equipo de investigacién y desarrollo
experimente un aumento en la actividades no solamente relativas a los derechos de
propiedad intelectual sino también en materia de licencias. La posesién de una cartera de
patentes constituye una de las ventajas tipicas de este tipo de empresas, la cual suele ir
acompaiiada de los conocimientos técnicos de interés para los posibles licenciatarios -no
solamente para empresas manufactureras sino también para centros de investigacién y
desarrollo, tanto estatales como privados. Asimismo, es posible que se concierten acuerdos
de licencias cruzadas con otras empresas también dedicadas a labores de investigacién y
desarrollo respecto de una tecnologfa especffica. Cuando el asociado es una empresa
grande, la patente que posee la empresa puede servir para que se establezca un equilibrio
del poder econémico entre los asociados respecto del alcance del acuerdo que debe
negociarse con esmero.

d) Contratacién de abogados

174.  Es conveniente, incluso indispensable, que las empresas de paises en desarrollo
contraten abogados particulares para que se ocupen de las cuestiones litigiosas en materia
de propiedad industrial (véase el parrafo 151, supra).






V. LA FUNCION DE UN DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN UNA EMPRESA

175. Como ya se ha mencionado en los parrafos anteriores, las empresas con actividades
de alguna importancia en materia de propiedad industrial hardn bien en establecer sus
propios departamentos de propiedad industrial, que les permitan controlar dia a dia esas
actividades. Es evidente que la labor de un departamento de propiedad industrial tiene que
estar coordinada con la de otros departamentos de la empresa. Un departamento de
propiedad industrial debe mantener, en particular, una estrecha relacién de trabajo con el
departamento técnico, el de comercializacién y la asesorfa juridica general. También debe,
cuando proceda, mantenerse en contacto con los departamentos de produccion, ventas,
personal, contabilidad, y financiero. Ademis, el departamento de propiedad industrial debe
participar activamente en todas las decisiones comerciales de la empresa y debe darsele
conocimiento sin demora de todas las informaciones de interés para él (por ejemplo, las
relativas a nuevas tendencias comerciales o tecnoldgicas).

176.  No existe ninguna férmula universalmente aceptada para determinar de qué sector
de la empresa debe depender el departamento de propiedad industrial. En algunas
empresas, el departamento de propiedad industrial forma parte del departamento juridico;
en otras, depende del departamento técnico y, en otras, de un administrador general. Es
recomendable, sin embargo, tomar en consideracién seriamente la posibilidad de que el
departamento de propiedad industrial dependa del sector de la empresa que esté claramente
familiarizado con los productos que se comercializan y con los planes relativos a productos
futuros. Asi, resulta til a menudo que el departamento de propiedad industrial dependa
de directivos comerciales o ejecutivos.

A. Relacién con el departamento técnico

177. Un contacto y una cooperacién estrechos entre el departamento de propiedad
industrial y el departamento técnico, o el equipo de investigacién y desarrollo de una
empresa, son importantes en relacién con las actividades de la empresa en materia de
patentes o dibujos y modelos industriales. E! departamento de propiedad industrial debe
estar plenamente al corriente de las actividades que realiza el departamento técnico. Debe
estar en condiciones de asesorar sobre la idoneidad de la actividad inventiva y de sugerir
temas de investigacién cuando, en el examen de un problema, aparezcan lagunas en la
tecnologia. También debe efectuar un intercambio permanente de informaciones con el
departamento técnico sobre las actividades de investigacién y desarrollo en las esferas
técnicas de interés (véase los pdrrafos 170 y 171, supra).

178.  Uno de los objetivos primordiales de un departamento de propiedad industrial es
obtener proteccién para las invenciones y los dibujos y modelos industriales provenientes
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del departamento técnico. Por consiguiente, el departamento de propiedad industrial debe
tener un conocimiento claro de las actividades de este tltimo; a este respeto es esencial
el intercambio de informacidn entre ambos. A fin de facilitar la tarea del departamento,
asi como la del departamento de propiedad industrial, el departamento técnico debe
mantener una documentacién precisa sobre sus trabajos. Para impulsar el contacto
necesario entre ambos departamentos, conviene que estén situados en locales préximos
entre si.

B. Relacién con el departamento de comercializacién

179.  El buen funcionamiento de las actividades de una empresa en materia de patentes
y marcas y la necesidad de evitar actos de competencia desleal requieren una cooperacion
entre el departamento de propiedad industrial y el departamento de comercializacién de la
empresa.

180. Como ya se ha dicho, la seleccién de un signo para su utilizacién como marca es
una actividad de publicidad o comercializacién. Sin embargo, antes de elegir la marca,
debe darse al departamento de propiedad industrial la oportunidad de efectuar una bisqueda
y un examen preliminar para excluir las marcas que puedan dar lugar a dificultades de
registro o provocar infracciones. Por consiguiente, el departamento de propiedad industrial
debe tener participacién o informacién de las discusiones sobre los paises en los que cada
producto se vaya a comercializar con la marca propuesta a fin de determinar si debe
solicitarse su registro. También es aconsejable la coordinacién entre los departamentos de
propiedad industrial y de comercializacién en lo relativo a la determinacién de los lugares
en que debe gestionarse la proteccion por patente de las nuevas invenciones,
particularmente cuando se trata de invenciones que son productos o partes de productos que
se han de vender en el extranjero.

181. Como el uso de la marca es muchas veces un requisito para conservar su
proteccién, debe haber un intercambio de informacidn entre los departamentos de propiedad
industrial y de comercializacién acerca de esta cuestiéon. El departamento de propiedad
industrial debe ser consultado para asegurarse de que la marca se estd utilizando
debidamente. Del mismo modo, como las invenciones patentadas corren el riesgo, en
algunos paises, de ser objeto de licencias obligatorias si no se las explota industrialmente
dentro de cierto plazo, el departamento de comercializacién debe conocer la cartera de
patentes de la empresa a fin de prevenir ese peligro.

182. También debe haber colaboracién entre los departamentos en lo concerniente a la
vigilancia de las actividades de los competidores en materia de marcas y patentes. Dado
que el departamento de comercializacién puede tener mds acceso a la informacién del
mercado que el departamento de propiedad industrial, el primero debe estar atento a los
casos de posible infraccién de las marcas o patentes propias de la empresa e informar
inmediatamente al segundo de toda posible infraccién.
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183.  Para ser eficaces, las marcas tienen que ser conocidas, y la publicidad es un medio
eficaz de dar a conocer las marcas y de familiarizar con ellas a los consumidores. Aunque
la propaganda y la publicidad no son en s{f mismas actividades en materia de propiedad
industrial, el departamento de propiedad industrial debe ser consultado regularmente por
el departamento de comercializacién sobre todo lo relacionado a anuncios y publicidad.

184. Todos los anuncios, folletos sobre productos, materiales impresos, etiquetas,
artfculos publicados, discursos y demds comunicaciones externas deben ser examinados por
el departamento de propiedad industrial a fin de asegurarse de que se utilizan
adecuadamente las marcas en cuestién (por ejemplo: acompaiiadas siempre por un término
descriptivo para evitar la transformacién de la marca en denominacién genérica). Por otra
parte, el departamento de propiedad industrial debe examinar los anuncios y la publicidad
para comprobar que no plantean problemas de competencia desleal (véanse los parrafos 142
y 143, supra), y que no divulgan prematuramente ninguna invencidn, destruyendo con ello
su novedad.

C. Relacién con la asesoria juridica general

185. También debe haber un estrecho contacto y coordinacién entre el departamento de
propiedad industrial y la asesorfa jurfdica general.

186. Diversos acuerdos negociados o redactados por el departamento de propiedad
industrial deben ser revisados por la asesorfa juridica general, particularmente respecto de
las leyes antimonopolios o contra los carteles, las leyes tributarias y, algunas veces,
consideraciones relativas a las normas de aduanas u otras cuestiones juridicas generales.
Ademds, incluso antes del comienzo de las negociaciones, el departamento de propiedad
industrial y la asesorfa juridica general deben planificar conjuntamente el curso que debe
darse a esas negociaciones. Por otra parte, puede ser necesaria la consulta con la asesoria
juridica general cuando parezca probable un litigio, en funcién de la relacién particular que
exista entre el departamento de propiedad industrial y la asesoria juridica general y de la
experiencia relativa de uno y otro.

D. Relacién con otros departamentos

187.  Segiin el tamafio y la estructura orgdnica de la empresa, el departamento de
propiedad industrial debe estar en contacto con otros departamentos en el desempefio de
sus actividades. Por ejemplo, debe mantenerse en contacto con el departamento de
personal en lo relativo a los contratos de trabajo; con los departamentos de produccién y
de ventas acerca de las actividades de los competidores; con el departamento de
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contabilidad respecto del cumplimiento de los pagos por regalias; y con el departamento
financiero en lo relativo a la evaluacién de las posibles licencias. En sintesis, el
departamento de propiedad industrial tiene amplios contactos dentro de la empresa vy,
puesto que maneja informaciones durante el desempefio de sus tareas, constituye a menudo
un valioso vehiculo de informaciones dentro de ella.

E. Relacién con la Oficina de Propiedad Industrial

188. La funcién tradicional de una oficina de propiedad industrial consistia en dar
tramitacién a las solicitudes de patente o de registro que se presentaban, y en registrar los
derechos concedidos tras un examen minucioso o en ausencia de éste. Por lo tanto, se la
solia comparar con una oficina de catastro.

189. El concepto moderno de una oficina de propiedad industrial es mucho mds
dindmico y amplio, e incluye varias tareas que son necesarias para el fomento de la
industria nacional y para apoyar las actividades comerciales de las empresas. Esas nuevas
tareas incluyen, entre otras, las siguientes:

- la distribucién de informacién en materia de propiedad industrial en formato de
facil acceso;

- asistencia al piblico en la utilizacién de las fuentes disponibles de esa informacidn;

- prestar ayuda a los solicitantes, concretamente a aquellos que no estdn
familiarizados con las exigencias legales y administrativas; y

- evaluar las tendencias en el desarrollo de la tecnologfa con miras a identificar la
direccién que probablemente tomard el desarrollo en el futuro.

190.  Si bien es cierto que diversas oficinas de propiedad industrial realizan esas tareas
en diferente medida en funcién, a menudo, de la disponibilidad de recursos humanos y
financieros, se acepta generalmente que esas actividades son muy ventajosas para la
industria nacional y deben por ello aumentarse. Por su parte, las empresas deben fomentar
esas actividades y hacer uso de los programas que se¢ ofrecen donde sea necesario. El
departamento encargado de la propiedad industrial en una empresa debe mantener un
contacto permanente con la oficina nacional de propiedad industrial.
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F. Otras relaciones

191.  El departamento de propiedad industrial de una empresa también debe mantenerse
al tanto de los acontecimientos en el plano local y en el plano internacional a fin de poder
seguir y participar en la evolucién nacional e internacional de los asuntos juridicos, técnicos
y administrativos en materia de propiedad industrial y sus relaciones con otros campos del
derecho. La legislacién de propiedad industrial suele ser mds bien compleja y estar
estrechamente ligada con la de otros sectores. Un departamento de propiedad industrial
que funcione adecuadamente requiere que sus integrantes tengan un conocimiento amplio
del papel que desempefia la propiedad industrial en el fomento de la industria y el
comercio.






VI. PERSONAL

192. El éxito de las actividades de una empresa en materia de propiedad industrial
depende en gran medida del empleo de personal calificado, tanto profesional como
administrativo, necesario para la realizacion de las actividades.

A. Personal profesional

193.  En lo que se refiere a las actividades en materia de patentes, el requisito minimo,
por lo menos en lo que respecta al profesional que actie como jefe, en las empresas con
un departamento de propiedad industrial en pleno funcionamiento, es que posea
calificaciones profesionales tanto en ciencias como en derecho, o una calificacion
equivalente. En otras palabras: el profesional principal debe conocer un sector técnico de
interés, por ejemplo, la mecénica, la quimica, la electrénica o la fisica, y conocer al mismo
tiempo la legislacién nacional e internacional pertinente (por ejemplo, la legislacién, los
tratados y la jurisprudencia sobre patentes, modelos o certificados de utilidad y dibujos y
modelos industriales, las normas de procedimiento civil y, en el caso de las licencias, la
legislacién y la jurisprudencia sobre transferencia de tecnologia, contratos y comercio) y
estar en condiciones de interpretarlas y aplicarlas.

194.  La realizacién de las actividades en materia de marcas requiere una comprensién
de la legislacién nacional, la jurisprudencia y los tratados internacionales aplicables a las
marcas y la competencia desleal, y la capacidad necesaria para interpretarlos y aplicarlos.
También conviene estar familiarizado con los principios predominantes de publicidad y
comercializacién. Calificaciones andlogas se requieren para las actividades relacionadas
con los dibujos y modelos industriales y con la proteccién contra la competencia desleal.

195.  Por razones de conveniencia y debido al gran nimero de trdmites comunes (por
ejemplo, las solicitudes de patentes, marcas y dibujos y modelos industriales tienen que
presentarse por lo general en la misma oficina administrativa), es aconsejable combinar
todas las actividades en materia de propiedad industrial en un solo departamento; lo ideal
seria, pues, que el personal de ese departamento estuviera calificado para ocuparse de todos
los temas de propiedad industrial. Cuando el volumen de trabajo es suficiente, puede estar
justificada la especializacién; pero, aun entonces, el jefe del departamento debe estar
suficientemente calificado para ocuparse al menos de patentes y de marcas, y conocer sus
relaciones con otros sectores del derecho y la industria. Naturalmente, las caracteristicas
propias de cada empresa determinar4n si el departamento de propiedad industrial debe estar
mds orientado hacia las patentes, hacia las marcas o hacia los dibujos y modelos
industriales.

196.  Los pérrafos precedentes se refieren a los departamentos de propiedad industrial
en pleno funcionamiento. Como paso inicial para la creacién de tal departamento y la



dotacién de su personal, las empresas pueden considerar la posibilidad de establecer un
equipo de propiedad industrial formado por integrantes del departamento técnico, el de
comercializacién, la asesoria juridica y otros departamentos interesados. Los miembros
del equipo podrfan emprender actividades en materia de propiedad industrial al mismo
tiempo que se les liberaria de una parte de sus tareas normales. El equipo trabajaria bajo
la coordinacién y la direccién de un profesional calificado, que podria ser un administrador
de alto nivel de la empresa.

197.  Los integrantes de cualquier departamento de propiedad industrial, se encuentre o
no en pleno funcionamiento, deben participar en las organizaciones o asociaciones
profesionales correspondientes en materia de patentes, marcas o licencias, con el fin de
mejorar su capacitacién y establecer vinculos y buenas relaciones con sus colegas que
actian en otras empresas o como profesionales independientes o funcionarios
gubernamentales. A fin de asegurar que se contard con el personal calificado necesario
para desempefiar actividades de propiedad industrial, las empreas deben considerar la
posibilidad de establecer programas internos de capacitacién y aprovechar los programas
ofrecidos por las autoridades y las instituciones nacionales y las organizaciones regionales
e internacionales, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, como por ejemplo
las oportunidades de capacitacién ofrecidas en el marco del Programa Permanente de la
OMPI de Cooperacién para el Desarrollo en materia de Propiedad Industrial. Asimismo,
las empresas deben estimular la creacién de programas de formacién adicionales y de
mayor profundidad en todos los niveles.

198. Ademds de su propia capacitacién, los miembros del departamento de propiedad
industrial tienen a su cargo la capacitacién de otros empleados de la empresa, destinada a
sensibilizarlos sobre la importancia de la propiedad industrial como instrumento de
desarrollo tecnolégico. En ese marco, debe destacarse la necesidad de identificar las
actividades inventivas y de proteger las marcas de la empresa.

199.  Sila empresa desea valerse de tecnologfas modernas de informacién en materia de
propiedad intelectual como las descritas anteriormente (véanse los parrafos 108 - 116), se
aconseja también contratar una persona capacitada en esas tecnologias, o al menos
familiarizado con ellas. Esto se aplica particularmente a la utilizacién de los servicios de
informacién en linea, asf como al manejo de la informacién disponible en CD-ROM.

B. Personal administrativo

200. Las actividades en materia de propiedad industrial exigen la participacién de
personal administrativo de varios tipos. Aunque las funciones difieran, el personal que las
desempeiia puede ser el mismo. Dicho personal deberia comprender:

- secretarios o secretarias, que preparen la correspondzncia y mecanografien las
solicitudes;
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eventualmente un dibujante con capacitacién especial, que prepare los dibujos que
acompanardn las solicitudes;

auxiliares, que lleven los expedientes de las invenciones protegidas y las marcas
registradas, as{ como de las solicitudes de proteccién, y se encarguen

de pagar a tiempo las tasas necesarias (tarea en cuya importancia nunca se insistird
bastante);

un bibliotecario o auxiliar de biblioteca, que se ocupe de la coleccién de
publicaciones sobre propiedad industrial y la documentacién de busqueda.






VII. LOCALES Y EQUIPO DE OFICINA Y OTROS RECURSOS NECESARIOS

A. Locales

201. Al determinar las necesidades de locales de un departamento de propiedad
industrial, hay que tener debidamente en cuenta el cardcter minucioso del trabajo que se
ha de efectuar 'y la necesidad de almacenar ficheros y documentos. La conservacién de
expedientes o documentos en microfilmes, microfichas o tarjetas puede reducir
sustancialmente las necesidades de locales, aunque exijan cierta inversién de tiempo y
dinero. No obstante, como los microfilmes y las microfichas pueden sufrir dafios cuando
estdn expuestos a un alto grado de humedad, puede ser preciso prever el acondicionamiento
de aire en las oficinas que utilizan esos tipos de almacenamiento de informacion.

B. Archivos

202. El mantenimiento de los archivos por los empleados tiene una gran importancia en
las actividades de patentes y marcas. Los departamentos de propiedad industrial han de
tener plena conciencia de ello y tener completa la documentacién sobre sus carteras
nacionales y extranjeras de patentes y marcas, y sobre las solicitudes en preparacién. Es
importante, por ejemplo, mantener al dfa la siguiente informacién: las tasas que hay que
pagar y sus fechas de vencimiento; las prioridades que pueden reivindicarse y el
vencimiento de sus plazos; el estado de tramitacién de todas las solicitudes que se han
presentado o van a presentarse en las oficinas de propiedad industrial y el estado de todos
los recursos o litigios en que interviene el departamento. Ademds, se debe llevar un
registro minucioso de la administracién de todos los acuerdos de licencia en que la empresa
sea parte.

203. Las empresas deben esforzarse por utilizar sistemas de archivo de informacién que
sean féciles de aprender y de aplicar, directos, adaptables y poco complicados. La
utilizacién de sistemas mecanizados de archivo se estd volviendo cada vez mds corriente;
las empresas de los pafses en desarrollo podrian estudiar la posibilidad de aplicar sistemas
mecanizados sencillos, pero tal cosa no debe tenerse por indispensable. Debido al
desarrollo de ordenadores personales y de programas comerciales uniformes, muchas
empresas han introducido sistemas de archivo basados en ordenadores.

C. Informacién en materia de propiedad industrial

204. A fin de poder acceder a los servicios de informacién en materia de propiedad
industrial que ofrecen las nuevas tecnologias de informacién, se deber4 utilizar un soporte
fisico adecuado.
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D. Documentacién

Es indispensable contar con una documentacién mifnima adecuada para las

actividades de propiedad industrial. Los departamentos de propiedad industrial, por
consiguiente, deberfan tener acceso a la documentacién siguiente:

Por lo que respecta a las actividades en materia de patentes:

documentos de patentes relativos al campo de actividad de la empresa, archivados
con arreglo a la Clasificacién Internacional de Patentes (CIP), de: i) el pais de la
empresa; Yy ii) por lo menos un pafs tecnolégicamente avanzado y del mismo
idioma que el de la empresa, o del idioma extranjero de mds fécil comprensién en
el pais de la empresa;

resimenes de patentes relativas al campo de actividad de la empresa, de otros
paises de los que razonablemente puedan obtenerse, archivados con arreglo a la
Clasificacién Internacional de Patentes (CIP);

la PCT Gazette y el Official Journal of the European Patent Office.

Por lo que respecta a las actividades en materia de marcas:

la gaceta de marcas del pafs de la empresa;

las gacetas de marcas de los demds paises en los que la empresa tenga actividades
particularmente importantes;

una documentacién de bisqueda constituida sobre la base del material contenido
en las mencionadas gacetas y en la que figuren todas las marcas siguientes:

i)  las relativas a la misma o andloga clase de productos o servicios con arreglo
a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
Marcas, establecida por el Arreglo de Niza; y

ii)  las que sean similares a las marcas propias de la empresa (para las marcas que

contengan elementos figurativos, archivadas con arreglo a la Clasificacién
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, establecida por el
Acuerdo de Viena).

Por lo que respecta a las actividades en materia de dibujos y modelos industriales:

la misma que en relacién con las actividades en materia de patentes, archivada con
arreglo a la Clasificacién Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales del
Arreglo de Locarno.

En general:

las leyes y la jurisprudencia aplicables del pais de la empresa y de otros paises o
regiones en los que regularmente se solicite proteccidn, incluidos los tratados;
revistas juridicas sobre propiedad industrial, como Propiedad Industrial y Derecho
de Auwtor, publicadas por la OMPI.
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206. En los lugares donde se disponga de una coleccién piblica de documentos de
propiedad industrial, el departamendo de propiedad industrial deberfa utilizar esa coleccién
en lugar de crear su propia coleccién minima de documentos, o ademds de ello. Donde
no exista tal coleccién publica, sin embargo, el departamento de propiedad industrial tendrd
que crear una coleccién propia mds completa. En tales casos, debe tenerse en cuenta que
el departamento de propiedad industrial deberfa coleccionar sélo documentos
especificamente relacionados con la propiedad industrial; 1la asesoria juridica general
deberfa conservar la documentacién jurfdica general y el departamento técnico la
documentacién tecnolégica general. Cuando la documentacién se conserve en microfilmes,
microfichas o CD-ROM, debe disponerse también de un nimero suficiente de equipos para
su lectura. También puede resultar conveniente disponer de una impresora ldser u otra que
sea conveniente.

E. Fotocopias

207.  Se sucle exigir a los departamentos de propiedad industrial que preparen y
presenten més de una copia de un documento. De ahf la importancia de disponer de un
equipo de fotocopia adecuado.






ANEXO

BASES DE DATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CD-ROM

1. Productes bdsicos ESPACE:
Bases de datos de la Oficina Europea de Patentes

ESPACE-EP-A
Base de datos facsimile de solicitudes de
patentes europeas, de actualizacién semanal 1978-

ESPACE-EP-B
Base de datos facsimile de patentes
europeas concedidas, de actualizacién semanal 1980-

ESPACE-FIRST
Base de datos facsimile de las primeras péginas
de solicitudes de patente europeas y en
virtud del PCT, de actualizacién bimensual 1988-

ESPACE-WORLD
Base de datos facsfmile de solicitudes
internacionales de patente (PCT), de
actualizacién quincenal 1988-
(publicada conjuntamente con la OMPI)

2. Bases de datos facsimile de colecciones
nacionales de patentes

ESPACE-AT
Documentos de patente de Austria 1990-

ESPACE-BX
Documentos de patente de los pafses del
Benelux (Bélgica, Luxemburgo, Pafses Bajos)

ESPACE-DE
Solicitudes y documentos de patente de
Alemania 1980-
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ESPACE-DK

Documentos de patente de Dinamarca 1990-
ESPACE-ES

Documentos de patente de Espaiia 1990-
ESPACE-IT

Documentos de patente de Italia 1994-
ESPACE-ME

Documentos de patente de México 1991-
ESPACE-PRECES

Documentos de patente de pafses seleccionados
de Europa Oriental (Bulgaria, Hungrfa,
Polonia, Repiiblica Checa, Repuiblica Eslovaca,

Rumania) 1992-
ESPACE-UK
Documentos de patente del Reino Unido 1990-

DOPALES-PRIMERAS
Primeras pdginas de documentos de patente
de América Latina (publicacién conjunta
de la OEP, OMPI y la Oficina Espaiiola de
Patentes y Marcas) 1991-

US Images
Documentos de patente de los Estados Unidos
de América (publicada por MicroPatent)

COSMOS
Documentos de patente de Francia
(publicada por el INPI, Francia) 1994-
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USAPAT

Base de datos facsimile de documentos de
patente de los EE.UU. (3 discos por semana)
(publicada por USPTO)

PATENT IMAGES

3.

Base de datos facsfmile de documentos de
patente de los EE.UU.
(publicada por MicroPatent)

Otras bases de datos facsimiles

JPO CD-ROM

Base de datos facsimile de solicitudes
japonesas de patente y modelos de utilidad
no examinadas

JPOCD-ROMB & Y

Base de datos facsfmile de solicitudes
japonesas de patente y modelos de utilidad
examinados

PATENTVIEW

4.

Base de datos facsimile de documentos de
patente de los EE.UU. (publicada por

Derwent (anteriormente Research Publications))

Bases de datos bibliogrdficas

BANAPA

BREF

Base de datos bibliogréfica de patentes y
dibujos y modelos industriales de México

Base de datos bibliografica de solicitudes
francesas de patente (con resimenes y dibujos)

1994-

1975-

1993-

1994-

1980-

1989-
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CASSIS/BIB
Contiene los datos bibliograficos bdsicos
de patentes de los EE.UU.

CASSIS/CLASS
Datos de clasificacién relativos a patentes
de los EE.UU.

CD-CIBEPAT
Datos bibliograficos de patentes espaiiolas,
argentinas, colombianas, mexicanas, y de
otros paises de América Latina
(con resimenes)

CNPAT/ABST
Bases de datos bibliogréfica de solicitudes
chinas de patente y modelos de utilidad
(en chino)

CNPAT/ACCESS
Base de datos bibliografica de solicitudes
chinas de patente y modelos de utilidad
(en inglés)

CD-NAMESEARCH
Base de datos bibliogrifica de marcas
canadienses, de los EE.UU. y del Reino Unido
(con imdgenes)

ESPACE-ACCESS-A
Base de datos bibliogréfica de solicitudes
de patente europeas e internacionales (PCT),
con resimenes, de actualizacién trimestral

ESPACE-ACCESS-B
Base de datos bibliogréafica de patentes
europeas concedidas (con reivindicaciones),
de actualizacién trimestral

1969-

1790-

1969-

1985-

1985-

1978-

1978-
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ESPACE-Bulletin
Contiene el diario oficial de patentes,
legible por ordenador, de la Oficina
Europea de Patentes; de actualizacién
bimensual 1978-

ESPACE-LEGAL
Texto completo de la Convencién Europea de
Patentes, y base de datos bibliogrdfica de
las decisiones de 1a Camara de Apelaciones,
actualizada dos veces al afio 1978-

HUNPATHECA
Base de datos bibliogréfica de
documentos de patente hiingaros
(solicitudes, patentes) 1920-

JOPAL
Journal of Patent Associated Literature
(gaceta de literatura en materia de
patentes), base de datos bibliogréafica
relativa a los articulos publicados en
las mds importantes publicaciones
periddicas (publicada por la OMPI) 1981-

MARQUESA
Base de datos bibliografica de marcas
del Reino Unido (con imédgenes)

OG-PLUS
Diario oficial de patentes de los EE.UU.
en CD-ROM (con resimenes € imdgenes) 1993

PATOS
Bases de datos bibliogréfica de solicitudes
alemanas de patente (con reivindicaciones) 1980
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RUSSIAN PATENTS ON CD-ROM (ENGLISH ABSTRACTS)
Base de datos con los datos bibliogréficos de
patentes rusas y con el texto susceptible
de busqueda de los resimenes en inglés
(con cuadros y dibujos almacenados en forma
facsimile) 1994-

ROMARIN
Base de datos bibliogréfica del Registro
Internacional de Marcas de 1a OMPI (con
imégenes en blanco y negro, y en color)

US Patent Search
Base de datos bibliogrifica de patentes
de los EE.UU. (con resimenes y
reivindicaciones) 1975-

s. Bases de datos de texto integro

ESPACE-LEGAL
Contiene el texto integro de la Convencién
Europea de Patentes, y una base de datos
bibliografica sobre decisiones de la Cdmara
de Apelaciones, actualizada dos veces al afio 1978-

IPC:CLASS ~
Contiene todas las ediciones (1* a 6*) de
la Clasificaciéon Internacional de Patentes
en inglés y francés, y las ediciones més
recientes en otros idiomas

IPLEX
Coleccién legible por ordenador de leyes y
tratados en materia de propiedad industrial
(publicada por la OMPI)
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RUSSIAN PATENTS ON CD-ROM
Base de datos con el texto integro de patentes
rusas (en ruso), y texto susceptible de
biisqueda de los resiimenes en inglés (con
cuadros y dibujos almacenados en forma
facsimile) 1994-

US Fulltext
Base de datos con el texto integro de
patentes de los EE.UU. (el texto estd
codificado en forma de texto integro, a
diferencia de las bases de datos
facsimiles en las que el texto estd
almacenado en forma de imagen); nuevos
discos todos los meses (publicada por
MicroPatent) 1990-

La OMPI publica regularmente un catdlogo completo con mds detalles. Para mds
informaciones dirigirse a:

Bertelsmann, Munich

Derwent Direct, Londres _

Oficina Europea de Patentes, Suboficina de Viena, Viena
MicroPatent, Cambridge, EE.UU.

Silver Platter, Londres

OMPI, Ginebra
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