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La publicación de esta Re-
vista de la Propiedad Industrial
se inscribe dentro de uno de
los objetivos que el Ministerio
de Industria, Energía y Mine-
ría se ha fijado sobre el tema:
su difusión y la toma de con-
ciencia, por parte de todos los
actores del quehacer nacional,
de la importancia que el mis-
mo tiene.

A finales del siglo, asistimos
en el mundo a la formación de
bloques comerciales y a una
creciente e incesante globali-
zación del comercio.

Las marcas constituyen hoy
en día herramientas imprescin-
dibles de esa realidad, en
cuanto identifican y prestigian
a los productos, bienes y ser-

Ec. Eduardo Ache
Ministro de Industria, Energía y Minería

vicios que circulan en el marco de esa globalización del comercio, y brindan
seguridad al mismo.

La regulación por parte de los derechos nacionales e internacionales y la
consiguiente protección de los derechos que se derivan de la creación de las
marcas, resultan de particular importancia para los empresarios, asesores y pro-
fesionales, al punto de que en muchos casos constituyen el capital más valioso
de las empresas.

Por otra parte, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños
industriales, refieren a la inventiva y a la tecnología, áreas en donde nuestro país
aún tiene mucho por hacer.

Precisamente, la información tecnológica es hoy una herramienta imprescindi-
ble para los investigadores e inventores puesto que accediendo a la misma se
ahorra tiempo y dinero en recorrer el camino que otros ya han recorrido.

También resulta fundamental esa información para el industrial, que conocien-
do el estado de la técnica puede reducir sus costos y competir con mayor
eficiencia.

Todo esto es de vital importancia en el mundo competitivo en que. vivimos, lo
que pone al descubierto la necesidad que se conozca y difunda todo lo relaciona-
do con la propiedad industrial, lo que se intenta realizar con esta publicación.

De esa forma no sólo estaremos cumpliendo con el objetivo de tomar concien-
cia de la importancia del tema sino que, también, defendiendo al mayor capital
que tiene nuestro país que es la capacidad y educación de su gente.

Montevideo, enero de 1994
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Sistemas de Propiedad Industrial
en el Uruguay

Esc. Linda N. Krudo

La propiedad industrial se inscribe
dentro de un campo más amplio, que
hace referencia a los bienes que son
creación del intelecto. Estos bienes
constituyen la propiedad intelectual;
ésta comprende entonces dos gran-
des ámbitos:

- la propiedad literaria y artísti-
ca, en la que se inscribe lo relativo al
derecho moral del o los autores de
obras literarias o artísticas; y

- la propiedad industrial, que
comprende en esencia lo referente a
marcas e invenciones.

En el presente artículo se detallará
en forma breve el marco normativo
existente en Uruguay en materia de
propiedad industrial, el contexto insti-
tucional referido al tema y finalmente
se efectuará un análisis de la situa-
ción imperante en cuanto a marcas,
nombre comercial, invenciones,
transferencia de tecnología y Agentes
de la Propiedad Industrial.

1. MARCO NORMATIVO

La Constitución nacional de 1967
establece en su artículo 33: "El traba-
jo intelectual, el derecho del autor, del
inventor o del artista , serán reconoci-
dos y protegidos por la ley."

Este texto se reitera ya en las Cons-
tituciones de 1934, 1942 y 1952, por

lo que desde muy temprano se previó
la consideración del tema en la orga-
nización del Estado uruguayo.

A título general, el art. 491 del Có-
digo Civil establece además que: "Las
producciones del talento o del ingenio
son una propiedad de su autor, y se
regirán por leyes especiales."

Las normas nacionales actualmen-
te vigentes que regulan el tema de
propiedad industrial son:

- Ley 9.956, de 4 de octubre de
1940, (Ley de Marcas)

- Ley 10.089, de 12 de diciembre
de 1941 (Ley de Patentes)

- Ley 14.549, de 29 de julio de 1976
(Ley de Modelos)

Estas leyes han sido reglamenta-
das por decretos, resoluciones e in-
cluso disposiciones generales internas
de la DNPI.

A su vez, se agrega la ratificación
por parte de Uruguay de normas in-
ternacionales en la materia:

- Convenio que estableció la Orga-
nización Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI) (ratificado por ley No.
14.910, de 19 de julio de 1979).

- Convenio de París para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial (Acta
de Estocolmo ratificada por ley No.
14.910, de 19 de julio de 1979).

Se aplican, igualmente, las previ-
siones del Arreglo de Estrasburgo
(Clasificación Internacional de Paten-
tes) y la Clasificación Internacional
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para el Registro de Marcas de Pro-
ductos y Servicios (Arreglo de Niza).

Continúan vigentes , aunque su apli-
cación es prácticamente inexistente,
acuerdos celebrados por Uruguay con
países de la región (Tratados de
1889).

Se encuentran actualmente a estu-
dio para su posible ratificación:

- Convenio para la Protección de
las Obtenciones Vegetales (UPOV);

- Tratado de Budapest para el Re-
gistro de Micro -organismos;

- Tratado de Cooperación en mate-
ria de Patentes (PCT);

- Arreglo de Madrid (y Protocolo)
para el Registro Internacional de Mar-
cas.

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

El decreto del Poder Ejecutivo No.
160/967, de lo. de marzo de 1967,
establece la competencia que corres-
ponde a los distintos Ministerios y, en
su art. 9o. determina la asignada al
entonces Ministerio de Industria y Co-
mercio, hoy Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM).

En tal sentido, detalla: Al Ministe-
rio de Industria y Comercio correspon-
de lo concerniente a:

... 15. Patentes de invención y privi-
legios industriales.

16. Marcas de fábrica y comercio..."
La Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial (DNPI) es un organis-
mo dependiente del Ministerio de In-
dustria, Energía y Minería, al que le
corresponde la administración y ela-
boración del Registro de la Propiedad
Industrial.

Su denominación ha variado, pa-
sando de ser "DIRECCION DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL" a "CEN-
TRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL" (CNPI) y, finalmente, a
la actualmente existente de "DIREC-
CION NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL" (DNPI), en virtud de lo
dispuesto por el art. 295 de la ley
16.170, de 28 de diciembre de 1990.

La competencia de esta Oficina es
nacional, y es el único registro oficial
de marcas e invenciones a nivel de la
Administración Pública; en realidad su
existencia con tales cometidos data
desde 1877.

En tal sentido, los servicios que
presta la DNPI son:

- registro de marcas e invenciones
(patentes de invención, modelos de
utilidad y diseños industriales);

- atención de consultas sobre bús-
quedas fonéticas o de antecedentes -
tanto en marcas como en patentes-, e
incluso derivación de consultas sobre
información tecnológica.

- Registro de la Matrícula de Agen-
tes de la Propiedad Industrial. Si bien
no reúnen la calidad de funcionarios
de la DNPI, los Agentes de la Propie-
dad Industrial asesoran en forma par-
ticular a los interesados en efectuar
trámites referidos a propiedad indus-
trial.

3. MARCAS

Puede definirse a una marca como
un signo utilizado para distinguir pro-
ductos o servicios.

Este signo puede estar constituido
simplemente por términos o palabras
(marca denominativa), o por un logo o
emblema (marca emblemática o figu-
rativa) o ser una combinación de am-
bos (marca mixta).
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La marca es , entonces, un signo de
fantasía con el que se distinguen pro-
ductos y/o servicios. La Clasificación
de Niza establece un nomenclator de
productos y servicios discriminados en
42 (cuarenta y dos ) clases , en las que
se agrupan según el tipo de elementos.

El registro de tal signo en la Direc-
ción Nacional de la Propiedad Industrial
otorga el derecho exclusivo sobre el
mismo por un período de 10 (diez)
años , renovable indefinidamente por
períodos iguales ; sin embargo , la legis-
lación actualmente vigente prevé la
existencia del uso anterior como causal
válida de oposición para nuevos regis-
tros. Por tanto, si bien puede conside-
rarse que el sistema de propiedad indus-
trial nacional es atributivo de derechos,
una excepción al mismo lo constituye la
valoración del uso anterior.

El sistema uruguayo en materia de
marcas no exige el uso de la misma; por
tal razón , cualquier interesado puede
registrar una marca y renovarla indefi-
nidamente por períodos iguales de 10
(diez) años , sin usarla efectivamente
en el mercado.Sin embargo, el art. 5o.
de la ley 9 . 956 plantea una excepción:
"El uso de la marca es facultativo; sin
embargo podrá ser obligatorio cuando
necesidades de conveniencia pública
lo requieran y así se declare por ley."

El trámite de registro supone las
siguientes etapas:

- presentación de solicitud ante la
Dirección Nacional de la Propiedad In-
dustrial , con indicación del signo
marcario cuyo registro se solicita, cla-
ses comprendidas y datos del solici-
tante;

- publicación de un extracto de la
solicitud durante 10 (diez ) días en el
Diario Oficial;

- presentación de oposiciones a la
solicitud de registro (en el término de
20 días desde la última publicación);

- examen formal y de fondo de la
solicitud , en base a antecedentes de
registro y oposiciones de terceros in-
terpuestas;

- diligenciamiento de oposiciones;
- resolución concediendo o dene-

gando el registro;
- expedición de constancia de titu-

laridad.
En aplicación de las disposiciones

del Convenio de París , puede reivin-
dicarse la prioridad de un depósito an-
terior, efectuado en algún país miem-
bro de la Unión de París; esta reivin-
dicación de prioridad puede presen-
tarse dentro del término de 6 (seis)
meses contados desde la fecha de la
solicitud original.

Los criterios para determinar qué
signo puede ser registrado como mar-
ca, surgen en principio de la aplicación
de los arts. lo. y 2o. de la ley 9.956; a
esto se suma lo previsto en el decreto
reglamentario de fecha 29 de noviem-
bre de 1940, especialmente en lo refe-
rido a indicación de nombres geográfi-
cos y de términos genéricos.

En tal sentido, el art. 33 del citado
decreto reglamentario , en la redacción
dada por el decreto de 6 de julio de
1945, establece que "Las marcas para
ser registradas deberán ser claramen-
te diferentes a las que se hallan ins-
criptas o en trámite de inscripción."

Las acciones contra una marca, que
se resuelven a nivel de la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial,
son las siguientes:

- oposición : se verifica en los ca-
sos de impugnación a una solicitud
de registro.
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- recursos administrativos (de revo-
cación y jerárquico en subsidio): se
presentan luego de haber recaído reso-
lución en el expediente de solicitud, en
un plazo de 10 días corridos a partir de
la notificación de la resolución; pueden
ser interpuestos porquien tiene un inte-
rés directo, personal y legítimo.

- solicitud de anulación -por vía de
derecho de petición-: puede presen-
tarse en cualquier momento luego de
haber recaído resolución en el expe-
diente de solicitud.

Las marcas en tanto que bien jurí-
dico se encuentran en el comercio de
los hombres.Por tanto, pueden ser
transferidas, ya sea en forma parcial
o total. La propiedad de una marca
pasa a los herederos y además, pue-
de verificarse su transferencia en los
siguientes casos:

- acto voluntario entre vivos (con-
trato);

- por disposiciones de última volun-
tad (testamento, legado);

- partición de sociedad conyugal;
- adjudicación en liquidación de so-

ciedad comercial;
- adquisición en remate.
Además, la venta de un estableci-

miento comercial comprende la de la
marca, salvo que exista pacto en con-
trario.

La transferencia de la marca se do-
cumenta en instrumento público o en
documento privado, con firmas certifi-
cadas notarialmente. Tiene efectos
entre las partes desde su otorgamien-
to, pero para que surta efectos contra
terceros debe inscribirse en la Direc-
ción Nacional de la Propiedad Indus-
trial.

No existe regulación específica que
alcance a las licencias sobre marcas.

La marca puede ser objeto de di-
versos gravámenes que afectarán su
libre disponibilidad:

- embargo: es una medida dispues-
ta por Sede Judicial, en aplicación de
lo previsto en el art. 380 del Código
General del Proceso; la Dirección Na-
cional de la Propiedad Industrial no
tiene competencia para registrar los
embargos que le son comunicados por
las autoridades judiciales. Sólo toma
conocimiento de ellos y brinda infor-

mación al respecto cada vez que le
es solicitado por los interesados.

- prenda: las previsiones de la Ley
No. 8.292, de fecha 24 de setiembre
de 1928, sobre prenda industrial, con-
templan la situación de los bienes de
propiedad industrial. Específicamente,
el art. 2o. de la referida ley establece:
"El contrato de prenda industrial pue-
de recaer:

...20) Sobre los derechos que cons-
tituyen la propiedad industrial, como
marcas, patentes, privilegios y exen-
ciones, seguros y demás indemniza-
ciones;... "

La Dirección Nacional de la Propie-
dad Industrial no registra los contra-
tos de prenda que se presentan en
sus Oficinas; no tiene competencia
para ello, por lo que simplemente toma
conocimiento de una situación que se
presenta con relación a una marca que
existe en el registro.Al solicitar infor-
mación registra) sobre la marca en
cuestión, se indica la existencia, a tí-
tulo meramente informativo, de tal si-
tuación.

- prohibición de innovar: el art.
316.1 del Código General del Proce-
so establece medidas específicas que
puede adoptar el tribunal actuante en
litigios judiciales. Entre esas medidas
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se inscribe la prohibición de innovar,

ésta constituye en los hechos la or-

den dispuesta por Sede Judicial a la
Dirección Nacional de la Propiedad In-
dustrial de no efectuar cambios -inno-
vaciones- en el bien marcarlo al que
refieren. De esta forma, y en acata-
miento a la orden judicial, la Dirección
Nacional no puede autorizar renuncias
o transferencias de titularidad de la
marca gravada, hasta tanto no reciba
la comunicación judicial de que se ha
levantado la prohibición de innovar.

El registro de una marca caduca
en los siguientes casos:

- por haber vencido el término de
vigencia de 10 años, sin haberse pre-
sentado la pertinente solicitud de re-
novación;

- por renuncia presentada por el ti-
tular de la marca;

- por declaración de nulidad dicta-
da por la autoridad competente (en el
caso, la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial en ejercicio de atri-
buciones delegadas por el Ministerio
de Industria, Energía y Minería, o el
propio Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, en fallo de anulación del
acto o del registro).

A efectos de prevenir las acciones
de "piratería marcaria" en el Uruguay,
se han dictado normas que permiten
un procedimiento sumario y especial
para dictar resolución en los casos re-
feridos (art. 226, ley 16.320 y decreto
51/993, de 27 de enero de 1993).

Además, el marco normativo vigente
prevé la existencia de acciones civiles
y penales en los casos de falsificación,
adulteración e introducción ilegal de
marcas; tales situaciones se resuelven
en la órbita judicial y escapan al ámbito
de decisión de la Dirección Nacional de
la Propiedad Industrial.

En el sistema uruguayo de propie-

dad industrial, no existe una expresa

previsión normativa que contemple las
denominaciones de origen y las mar-
cas de garantía. El art. 27 del decreto
reglamentario de la ley 9.956 prevé el
registro de nombres geográficos pero
determina que no se asignarán dere-
chos exclusivos sobre tales términos
cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios a que refiere.

4. NOMBRE COMERCIAL

El art. 24 de la ley 9.956 establece:
"El nombre del comerciante o indus-
trial, o el de la razón social, o el título,
rótulo o designación de una casa o
establecimiento que negocie en artí-
culos determinados, constituyen una
propiedad industrial, para los efectos
de esta ley."

Por tanto, el nombre comercial es
asimilado al régimen previsto por la
ley 9.956, dentro de lo que fuere per-
tinente. Sin embargo, no existe un re-
gistro de los nombres comerciales; su
propiedad se adquiere con el uso, y
no con el registro. Y quien quiera usar
un nombre comercial debe contemplar
que el mismo sea diferente de los ya
existentes para el mismo tipo de ex-
plotación comercial o industrial.

Para ejercer los derechos acorda-
dos por la ley no se requiere enton-
ces el registro del nombre comercial
en tanto tal; salvo el caso en que inte-
gre el signo marcarlo.

El uso exclusivo del nombre comer-
cial está estrechamente ligado a la ex-
plotación de la industria o casa de co-
mercio respectiva; por tal razón, ce-
sará junto con la explotación o será
transferido con la misma.
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5. INVENCIONES

Puede definirse a una invención
como una solución nueva a un pro-
blema de la vida cotidiana. Estas so-
luciones, en tanto que creaciones del
intelecto, están protegidas como un
derecho de propiedad industrial.

En base a la diferente altura inven-
tiva y a su aplicación industrial, exis-
ten distintos tipos de protección:

A. patente de invención o "gran in-
vención", que hace referencia a un
nuevo invento de gran envergadura o
importancia, que ha significado un
gran avance en el conocimiento cien-
tífico. La protección que se acuerda
en estos casos es por el término
improrrogable de 15 años; su vigen-
cia está condicionada al pago de anua-
lidades so pena de caducidad.

En materia de patentes de inven-
ción, el sistema normativo vigente
plantea que son invenciones patenta-
bles: "A) Los nuevos productos indus-
triales. B) Los nuevos medios para ob-
tener un resultado o producto indus-
trial. C) La nueva aplicación o combi-
nación de medios conocidos para la
obtención de un resultado o producto
industrial. "

En cambio, no es materia patenta-
ble: lo que ya es conocido, lo que no
tiene carácter industrial, lo que es con-
trario a la ley, al orden público o a las
buenas costumbres, y las compo-
siciones medicinales y los productos
químicos.

B. patente de modelo de utilidad
o `pequeña invención', que supone
una nueva conformación o disposición
obtenida en herramientas, útiles de tra-
bajo, etc. La protección se acuerda
por el término de 5 años, prorroga-

bles por única vez por otros 5 años;
la vigencia está también condicionada
al pago de anualidades so pena de
caducidad.

Según lo previsto en el art. 2o. de
la ley 14 . 549, "se consideran modelos
de utilidad patentables toda nueva
disposición o conformación obtenida
o introducida en herramientas , instru-
mentos de trabajo , utensilios , disposi-
tivos, equipos u otros objetos conoci-
dos, que importe una mejor utilización
o un mejor resultado en la función a
que están destinados."

En cambio , no serán modelos de

utilidad patentables los que signifiquen

mera sustitución de elementos, o sim-
ple cambio de forma , dimensiones,
proporciones , etc. y no produzcan me-
jor utilización o resultado en la fun-
ción a la que están destinados; tam-
poco lo serán los que hayan sido mo-
tivo de solicitud anterior y los contra-
rios al orden público o a las buenas
costumbres.

C. patente de modelo o diseño in-
dustrial, que supone la adaptación no-
vedosa en el aspecto ornamental de
la cosa . La protección acordada por la
patente es por el término de 5 años,
prorrogables por única vez por otros
5 años; la vigencia está también con-
dicionada al pago de anualidades, so
pena de caducidad.

A tales efectos , el art. 13 de la ley
14.549 establece : "Los modelos o di-
seños industriales novedosos origina-
les y ornamentales de productos de
la industria, podrán ser protegidos me-
diante patentes de modelos o diseños
industriales . Se entiende por modelo
o diseño industrial el aspecto o forma
visible incorporados o aplicados a un
producto industrial que le confieran un
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carácter ornamental original o una
característica particular."

No son patentables aquellos mode-
los que solamente presenten diferen-
cias de carácter secundario o simple-
mente en el color de los diseños ante-
riores o que posean elementos que
respondan a lafunción que desempeña
el producto. Tampoco pueden ser
patentados los modelos que sean rea-
lizaciones de obras de bellas artes, que
sean contrarios al orden público y a las
buenas costumbres y los que hayan
sido objeto de solicitud anterior.

D. patente de perfeccionamiento,
que se asigna a quien mejore un des-
cubrimiento o invento patentado.

El sistema uruguayo de registro de
patentes recoge el principio de primer
solicitante ("first-to -file"), para consi-
derar la invención , y no el de primer
inventor ("first-to-invent").

El trámite para obtener un título de
patente en la DNPI es el siguiente:

- presentación de la solicitud, acom-
pañada de memoria descriptiva, rei-
vindicaciones -sólo en patente de in-
vención y modelo de utilidad- y dibu-
jos y/o fórmulas (en el caso de los
diseños industriales , los dibujos de-
ben mostrar el modelo en planta, cor-
te y alzado);

- publicación de un extracto de la
solicitud en el Diario Oficial y en otro
diario de la Capital;

- interposición de oposiciones o de-
nuncias , por parte de terceros;

- examen de forma y fondo, efec-
tuado por el Departamento de Paten-
tes;

- diligenciamiento de oposiciones o
denuncias;

- dictamen del Departamento de Pa-
tentes;

- resolución concediendo o dene-
gando la solicitud;

- en caso de concesión: pago de
primera anualidad;

- expedición de constancia de titu-
laridad.

En todos los casos de solicitud de
patente puede reivindicarse la priori-
dad de otra solicitud presentada en el
extranjero , al amparo de las previsio-
nes del Convenio de París . A diferen-
cia de lo que ocurre en marcas, el
plazo para presentar tal prioridad es
de 12 (doce ) meses desde el depósi-
to de la solicitud originaria.

Las patentes extranjeras que no es-
tén en explotación en el país , pueden
ser revalidadas por sus titulares o he-
rederos dentro de los tres años de
concedidas en el país de origen. El
trámite a aplicar es el mismo que para
una concesión de patente , en lo que
fuere pertinente ; el plazo por el que
se concede una reválida de patente
será igual al que le corresponde a una
patente nacional -según su tipo-, de-
duciéndole el término de protección del
que ya hubiere gozado en el país de
origen.

En Uruguay , el criterio de califica-
ción de una invención es el aplicado
internacionalmente en su gran mayo-
ría: se considera la novedad absoluta
como causal determinante para un
nuevo registro . Esto implica el estudio
profundo de los antecedentes existen-
tes en la técnica de la invención que
se pretende proteger. En la actuali-
dad, la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial cuenta con antece-
dentes provenientes de su propio fon-
do documental , así como de material
brindado por otras Oficinas de Pro-
piedad Industrial ; en especial se es-
tán utilizando datos almacenados en
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discos ópticos (CD-ROM). En caso de
verificarse la ratificación del Tratado
de Cooperación en materia de Paten-
tes (PCT) la Dirección Nacional po-
dría solicitar búsquedas de carácter
internacional , realizadas en oficinas
especializadas en el manejo de tal do-
cumentación.

Para efectuar la búsqueda de ante-
cedentes, se aplica la Clasificación In-
ternacional de Patentes , en uso en
Uruguay hasta el nivel de subgrupos;
esta Clasificación permite agrupar las
invenciones en diversas categorías,
según su similitud.

Las acciones a nivel administrativo
que pueden ser interpuestas contra
una patente , son las siguientes:

- oposición o denuncia de antece-
dentes : se presenta en el plazo
normativamente previsto para ello, y
supone la impugnación a la solicitud
de registro de una patente.

- recursos administrativos: se inter-
ponen dentro del término de 10 días
corridos desde la resolución que con-
cede o deniega una patente , por quien
tiene interés personal , directo y legíti-
mo en ello.

- anulación : se interpone en cual-
quier momento -por vía de la petición-,
después de concedida una patente, por
quien tiene interés directo , personal y
legítimo en ello , y por las causales
expresamente determinadas en el art.
48 de la ley 10.089.

La normativa vigente en la actuali-
dad exige la explotación de la patente
concedida dentro del territorio nacio-
nal. Si desde la concesión de la patente
transcurren 3 años sin su explotación,
cualquier interesado que pruebe tal cir-
cunstancia puede pedir una licencia
obligatoria - la que le será acordada por

las autoridades pertinentes- para su
explotación.

Las patentes , en cualquiera de sus
tipos, se pueden transferir en forma
total o parcial. La transferencia se ve-
rifica en los siguientes casos:

- herencia;
- legado;
- acto entre vivos (contratos de ven-

ta o donación).
Se instrumenta la transferencia en

documento público o privado -éste con
firmas certificadas notarialmente-, que,
si bien tiene efectos entre las partes
desde su otorgamiento , debe ser ins-
cripto en la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial para surtir efec-
tos frente a terceros . Lo mismo ocu-
rre con las licencias o cesiones de
explotación , -totales o parciales- que
se acuerden en materia de patentes.
Las licencias , además , se consideran
personales e intransferibles , salvo pre-
visión en contrario.

Según lo dispuesto por el art. 43
de la ley 10 . 089, la titularidad de una
patente puede corresponder al siguien-
te régimen : persona física , sociedad,
copropiedad o condominio. El régimen
elegido debe ser declarado expresa-
mente , ya sea en los casos de solici-
tud o de transferencia.

Sobre una patente , en tanto que
bien de libre disposición por parte de
su titular , pueden recaer gravámenes
que afecten la disponibilidad de la mis-
ma. En estos casos se verifican las
mismas hipótesis que para marcas;
por tanto, puede disponerse la traba
de embargo o constituirse prenda so-
bre tales derechos . Del mismo modo,
la Dirección Nacional puede verse obli-
gada por una prohibición de innovar
decretada en Sede Judicial con refe-
rencia a un título de patente.
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Las causas de caducidad de una
patente son las siguientes:

- el transcurso del plazo por el que
fue acordada la protección;

- la falta de pago de anualidades;
- la hipótesis prevista en el art. 25

de la ley 10.089.
Al producirse la caducidad de la pa-

tente, la invención que ésta protegía
pasa al dominio público y cualquier
interesado puede explotarla libremen-
te, sin necesidad de consentimiento o
pagos por tal razón.

Finalmente, también caben en ma-
teria de patentes acciones civiles y pe-
nales por razones de defraudación de
patentes por parte de quien no es su
legítimo titular.Estas acciones se ejer-
citan en el ámbito judicial y escapan
al nivel de decisión de la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial.

6. TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA
E INFORMACION TECNOLOGICA

La transferencia de tecnología im-
plica el traspaso de conocimientos téc-
nicos (incluido el "know-how") referido
a determinado campo de la técnica o
del arte.

En la Dirección Nacional no se efec-
túa ningún registro o contralor sobre
los contratos de transferencia de tec-
nología que se realizan en el país o
que tienen efectos sobre contrapartes
nacionales.

Existen normas aisladas sobre el
tema, pero de aspecto más bien pre-
supuestal o fiscal; en realidad no hay
información sistematizada sobre el tipo
de tecnología que es transferida a Uru-
guay o sobre la vigencia de la misma,
en especial con referencia a registros
de patentes.

La Unidad de Tecnología del Depar-

tamento de Patentes asesora en mate-
ria de tecnología existente en determi-
nado campo de la técnica, de acuerdo
al material de archivo y fondo docu-
mental existente en la Oficina. Puede
también diligenciar consultas a nivel de
organismos internacionales, solicitan-
do información sobre el estado de la
técnica en determinada materia o reca-
bando datos de registro vinculados a la
solicitud presentada.

7. AGENTES DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los artículos 62 a 67 de la ley
10.089, reglamentados a su vez por
diversos decretos, determinan la exis-
tencia de Agentes de la Propiedad In-
dustrial.

Para acceder a tal calidad debe
acreditarse el cumplimiento de los re-
quisitos previstos legalmente (título
universitario o examen de suficiencia,
entre otros) para estar inscripto en el
Registro de la Matrícula de Agentes,
que lleva la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial.

Los Agentes no son funcionarios de
la Dirección Nacional, sino asesores
y gestores a título particular y en ma-
teria de propiedad industrial.A la fe-
cha, existen inscriptos en la Matrícula
un total de 154 Agentes. Tienen un
régimen más flexible para acreditar re-
presentación en las diversas actua-
ciones en las que intervienen y les
corresponde, en consecuencia, el ase-
soramiento profesional a interesados
en acceder a los sistemas de propie-
dad industrial.

Los Agentes están sometidos a la
potestad sancionatoria de la Dirección,
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en lo que respecta al ejercicio de sus
funciones dentro de la Oficina.

El régimen normativo uruguayo no
prevé la intervención del Agente de la
Propiedad Industrial en forma obliga-
toria en los trámites que se realizan
ante la Oficina; por tanto , no necesa-
riamente se requiere la presentación
y el seguimiento de la documentación
a través de Agentes . No obstante ello,
aproximadamente el 95% de los trá-
mites que se realizan ante la Direc-
ción Nacional se hacen a través de
los servicios de diversas Agencias de
la Propiedad Industrial.

CONCLUSIONES

El Artículo 1, numeral 2 ) del Con-
venio de París establece el ámbito
de la propiedad industrial ; en tal senti-
do, determina : "La protección de la
propiedad industrial tiene por objeto
las patentes de invención, los mode-
los de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fábrica o
de comercio, las marcas de servicio,
el nombre comercial, las indicaciones
de procedencia o denominaciones de
origen, así como la represión de la
competencia desleal."

De acuerdo al análisis efectuado,
puede concluirse que el régimen de
propiedad industrial existente en Uru-
guay protege los distintos elementos
que conforman la materia de propie-
dad industrial; no están específicamen-
te contempladas las indicaciones de
procedencia o denominaciones de ori-
gen.

Si bien la normativa medular ac-
tualmente vigente data de la década
del '40, la misma ha sido adaptada a
la necesaria evolución a través de re-

glamentaciones y modificaciones. No
obstante ello , se impone una moder-
nización integral del marco normativo,
especialmente contemplando las ten-
dencias internacionales de integración
y regionalización . Muy especialmente
sería de interés la adhesión a Conve-
nios Internacionales que pondrían al
Uruguay al mismo nivel de tratamien-
to del tema que otros países.

En lo que respecta al contexto ins-
titucional , sería interesante la moder-
nización del sistema , brindando ma-
yor autonomía de gestión a nivel ge-
neral a la organización encargada del
tratamiento de los derechos de pro-
piedad industrial , de forma de permitir
un tratamiento ágil y efectivo en la ma-
teria.

Finalmente , y en virtud de la cre-
ciente importancia del tema de pro-
piedad industrial a nivel regional y
como factor clave en los procesos de
integración , sería conveniente profun-
dizar la consideración de mecanismos
de acercamiento al usuario final de los
servicios de la Dirección Nacional de
la Propiedad Industrial , de forma de
proporcionar una adecuada capacita-
ción general en la materia y de incen-
tivar el uso de los sistemas de propie-
dad industrial en los procesos de nego-
ciación comercial , tanto a nivel nacio-
nal como regional.
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Génesis:
Un premio a la invención nacional

Dr. Ing. Carlos Marquillo

La invención es por esencia una
creación intelectual del ser humano
que como resultado de su paciente
investigación obtiene un producto
innovador del estado de la técnica has-
ta entonces conocido.

La sociedad reconoce este resulta-
do mediante un sistema de patentes
cuyo fundamento puede definirse como
una especie de pacto en el cual el
Estado reconoce al inventor los dere-
chos exclusivos más la explotación eco-
nómica de su invento por un determina-
do período de tiempo, al final del cual la
invención puede ser usufructuada sin
restricciones por toda la sociedad.

En esta forma se obtiene una con-
junción armoniosa de los diversos in-
tereses en juego: el aporte que signi-
fica la invención para la técnica desa-
rrollando los conocimientos tecnoló-
gicos y por ende, la industria, y a la
vez orientando sucesivas investigacio-
nes en el área de que se trate.

Por su parte el inventor posee la
seguridad del retorno económico de
su trabajo sirviéndole a la vez como
estímulo para futuras investigaciones.

Un objetivo del Gobierno Nacional
ha sido el impulsar y fortalecer ese
desarrollo industrial, económico y cien-
tífico del país.

Justamente uno de los instrumen-
tos que ha utilizado para su logro es
tratar de estimular la actividad inventi-
va favoreciendo el desarrollo y la apli-

cación de innovaciones tecnológicas
nacionales.

Es así que por Decreto del Poder
Ejecutivo No. 339/977, del 15 de junio
de 1977 se instituyó premios anuales y
becas destinadas a los ciudadanos uru-
guayos que hubiesen sido favorecidos
con patentes por sus invenciones, mo-
delos o diseños industriales.

A la vez, para hacer efectivo su
cumplimiento, el Poder Ejecutivo es-
tableció la designación de un Tribunal
Asesor con la finalidad de efectuar el
estudio técnico de las solicitudes que
hubieran sido motivo de patentes.

Este simbólico premio ha sido de-
nominado "GENESIS", como alusión
a la idea creadora, origen y principio
de todas las cosas.

Como la innovación permanente y
constante de la industria es la mejor
garantía de crecimiento económico de
un país, y ello no queda librado a la
casualidad sino que es el fruto de una
investigación permanente, este premio
es un pequeño incentivo a la activi-
dad creadora de los ciudadanos.

NOMINA DE PREMIOS Y BECAS
A INVENTORES NACIONALES

Año 1977:
n Sr. Rafael Salerno
Patente de Invención No. 11354
Tema: CARRO PARA DIBUJAR

TEJIDOS CON MAQUINA DE TEJER.
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n Sr. Alberto Beira
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-117
Tema: MAQUINA SACA ARRUGAS

AL CUERO DEL CALZADO
n Sr. Francisco Alvez
Patente de Invención No. 11424
Tema: SISTEMA UNIFICADO

PARA AUTOMOTORES
(Beca de Desarrollo Inventivo)

Años 1978-1979:
n Dr. Víctor Bertullo
Patente de Invención No. 11525
Tema: NUEVO METODO DE

HIDROLISIS DE MATERIALES
PROTEICOS PARA USO HUMANO
Y ANIMAL

n Ing. Francisco Puppo y
n Sr. Adolfo Peralta
Patente de Invención No. 11652
Tema: APARATO PARA TRAMITA-

CION DE VIA LIBRE EN SECCIONES
DE VIA UNICA DE FERROCARRILES

n Sr. Eleodoro Gonet
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-238
Tema: DESTRONCADOR DE MAIZ
n Ing. César Martínez Yaquelo
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-339
Tema: COLECTOR SOLAR DE

FLUJO LAMINAR
n Sr. Virgilio Dante Toccheto
Patente de Invención No. 11713
Tema: PERFECCIONAMIENTO EN

MAQUINAS DE MOLDURAR
(Beca de Desarrollo)

Año 1980:
n Sr. Agustín Parma
Patente de Invención No. 11910
Tema: MEJORAS EN MOTORES

DE COMBUSTION INTERNA Y
COMPRESORES VOLUMETRICOS
ROTATIVOS

n Sr. José Santos Tarde
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-475
Tema : DISPOSITIVO CLASIFICA-

DOR DE SEMILLAS

Año 1981:
n Dr.Ricardo Dubcosvsky
Patente de Invención No. 12124
Tema: METODO DE OBTENCION

DE PROTEINAS DE SANGRE ANI-
MAL PARA ALIMENTACION HUMA-
NA Y OTRAS APLICACIONES
INDUSTRIALES

n Sr. Osvaldo Miranda
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-688
Tema: ARADO LATERAL

Año 1982:
n Sr. Jesús Beracochea
Patente de Invención No. 12290
Tema: TURBOMOTOR A VIENTO
n Ing. Jorge Pivel,
n Walter Barreto y
n Hugo Gastelumendi
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-834
Tema: CAMARA DE COMBUS-

TION CON TIRAJE TORSIONAL

Año 1983:
n Ing. Luciano D. Raimondo
Patente de Invención No. 12365
Tema: TELAR CIRCULAR PARA

TELA DE URDIMBRE Y TRAMA
n Sr. Emilio Portela
Patente de Invención No. 12306
Tema: ACCION RECIPROCA

Año 1984:
n Sr. Vicente Sanchis y
n Sr. Ricardo Gutiérrez de Valle
Patente de Invención No. 12383
Tema: CARPIDORA MECANICA

DE AZADAS ALTERNADAS
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n Sr. Livio Dupetit Fuentes
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-965
Tema: DISPOSITIVO FORMATIVO

DE MALLAS PARA LOSAS,
TABIQUES, BOVEDILLAS, BLOQUES
O SIMILARES

Año 1989-
a Dr. Antonio Barquet
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-1379
Tema: DISPOSITIVO DE FIJADOR

EXTERNO TUBULAR ESTATICO
DINAMICO

Año 1985:
n Sr. Julio Omar Flebbe
Patente de Invención No. 12632
Tema: MAQUINA PARA FORMAR

MERENGUES, BISCUITS, TRUFAS
Y OTRO TIPO DE CONFITURAS

Año 1986:
n Sr. Enzo Fernández
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-1226
Tema: MEDIDOR DE LECHE

Año 1987:
n Dr. Orestes Fiandra y
n Roberto Suárez
Patente de Invención No. 12817
Tema: ELECTRODOS PARA

ESTIMULACION ELECTRICA DE TE-
JIDOS VIVOS

Año 1988:
n Sr. Armando Regusci
Patente de Invención No. 12965
Tema: NUEVO SISTEMA DE

TRANSMISION PARA VEHICULOS
n Ing. Pablo Cibulis
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-1347
Tema: DEPURADOR DE HUMOS

Y GASES Y PROCESO DE DEPU-
RACION QUE ESTE INTEGRA

n Sr. Jesús Beracochea
Patente de Invención No. 12963
Tema: TORRE PARA MONTAR

TURBO MOTOR A VIENTO
(Beca de Desarrollo)

Año 1990:
(se declararon desiertos los Pre-

mios "Génesis")

Año 1991:
n Dr. Norberto Casanova y
n Dra. Dolores Torrado
Patente de Invención No. 13144
Tema: VENOPERFUSOR DE VO-

LUMENES COLAPSABLES VARIA-
BLES

n Sr. Carlos Adolfo Lea Plaza
Patente de Modelo de Utilidad No.

U-1534
Tema: DISPOSITIVO CORREC-

TOR DE PATOLOGIA VERTEBRAL
n Dr. Alvaro Vergara Piccaluga
Patente de Invención No. 13264
Tema: PROCEDIMIENTO PARA

OBTENER FEM DE VEGETALES
(Beca de Desarrollo)
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La Clasificación Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas

(Clasificación de Niza)
y su aplicación práctica

Documento preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

1. Origen y motivo
de la Clasificación Internacional

A partir de la segunda mitad del
siglo XIX, diversas oficinas naciona-
les de marcas constataron que resul-
taba necesario, si no indispensable,
clasificar de alguna manera los pro-
ductos a los que se aplican las mar-
cas registradas para evitar la acumu-
lación de registros y facilitar la vigilan-
cia de las mismas.

Fue así que se elaboraron distintas
clasificaciones nacionales las cuales
variaban de un país a otro, tanto res-
pecto al número de clases como res-
pecto al sistema de clasificación utili-
zado. Así, por citar tres ejemplos, la
clasificación de España constaba de
cien clases repartidas en diez grupos
distintos; la clasificación de Alemania
constaba de 41 clases, alguna de las
cuales se subdividían en subclases;
y la clasificación del Reino Unido cons-
taba de 54 clases.

Esta situación creaba serios pro-
blemas, tanto para los solicitantes que
deseaban proteger sus marcas en va-
rios países, como para las oficinas na-
cionales que dedicaban mucho tiem-
po a la clasificación o reclasificación
de los productos.

La idea de una clasificación unifor-
me de los productos para el registro
de marcas se abrió paso a partir de
principios del siglo XX. Varios congre-
sos y asociaciones activos en el cam-
po de la propiedad industrial se mani-
festaron a favor de que se realizaran
trabajos en tal sentido. Así, el grupo
francés de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad In-
dustrial declaró en el transcurso de
una reunión celebrada en París en
1923:

"Es necesario que todos los países
de la Unión (de París) utilicen una
clasificación uniforme para el regis-
tro de marcas. A este fin, la Ofici-
na Internacional de la Propiedad In-
dustrial deberá reunir a los repre-
sentantes de todos los países
unionistas para establecer esta cla-
sificación".
A partir de 1925, en el marco de esa

Oficina Internacional, antecesora de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), se realizaron traba-
jos que condujeron, en oportunidad de
la Conferencia Diplomática de Londres
de 1934, a la aprobación de un texto
uniforme (Clasificación parael Registro
de Marcas), por parte de 17 países
miembros de la Unión de París .
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De esta forma, la Oficina Interna-
cional publicó en 1935 la primera cla-
sificación internacional de los produc-
tos con una lista alfabética trilingüe
en francés-alemán-inglés.

Era deseable que esta clasificación
recibiera la aprobación general y fue-
ra adoptada por todos los países de
la Unión de París. Sin embargo, la reu-
nión técnica prevista a este efecto por
la Conferencia de Londres no se pudo
celebrar debido a las circunstancias
políticas y militares de la época. Hubo

que esperar veintidós años para que

esta Clasificación fuera reconocida por

un tratado multilateral, el "Arreglo de

Niza relativo a la clasificación interna-
cional de los productos y servicios a
los que se aplican las marcas de fá-
brica o de comercio", celebrado entre
Estados con ocasión de la Conferencia
Diplomática de Niza el 15 de junio de
1957.

La Clasificación entró en vigor el 8
de abril de 1961. El Arreglo de Niza
ha sido revisado en Estocolmo el 14
de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de
mayo de 1977. Tras la revisión de
Estocolmo, su nombre completo es
"Arreglo de Niza relativo a la clasifica-
ción internacional de productos y ser-
vicios para el registro de las marcas".
En adelante, toda mención que haga-
mos en este Artículo del texto de este
Arreglo se refiere al texto revisado en
Ginebra en 1977. Los Estados partes
en el Arreglo de Niza constituyen la
denominada "Unión de Niza".

2. Estructura
de la Clasificación de Niza

La Clasificación de Niza compren-
de:

(1) una lista de clases acompaña-
da, en su caso, de notas explicativas,
y

(2) una lista alfabética de produc-
tos y servicios, con indicación de la
clase en la que se clasifica cada pro-
ducto o servicio.

La lista de clases, también denomi-
nada "relación de clases", indica, en
términos muy generales, el tipo de
productos o de servicios comprendi-
dos en cada una de las 34 clases de
productos y de las ocho clases de ser-

vicios. Por ejemplo, el encabezamien-

to de la clase 15, "instrumentos de

música", implica naturalmente que to-

dos los instrumentos de música tales
como saxofones, violoncellos, bajos,
etc., se clasifican en esa clase.

La lista de clases se acompaña de
"notas explicativas" (excepto la clase
23) que describen con más detalle el
tipo de productos o servicios incluidos
esencialmente en cada clase en cues-
tión, así como, bajo la rúbrica "Com-
prende principalmente", los productos
o servicios relacionados cuya correc-
ta clasificación podría suscitar dudas,
pero que pertenecen a esa clase con-
creta y, al contrario, bajo la rúbrica
"No comprende en particular", aqué-
llos que pertenecen a otras clases. En
este último caso, así como en aque-
llos supuestos en los que se citan ex-
cepciones, la clase a la que pertene-
ce el producto o servicio mencionan-
do se cita entre paréntesis a conti-
nuación de esta indicación.

Así, retomando el ejemplo de los
"Instrumentos de música", la nota expli-
cativa que acompaña a este encabeza-
miento precisa que esta clase "Com-
prende principalmente los pianos me-
cánicos y sus accesorios, las cajas de
música y los instrumentos de música

I" 1
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eléctricos o electrónicos", pero "No

comprende, en particular, los aparatos
para el registro, transmisión, amplifica-
ción y reproducción del sonido (cI.09)".

La lista de clases y las notas explica-
tivas son de gran utilidad, ya que permi-
ten definiry diferenciar con certidumbre
el contenido de cada una de las clases
en relación a las demás. Asimismo,
ayudan a determinarla clase apropiada
para un producto o servicio que no
figura en la lista alfabética.

Como su nombre indica, la lista
alfabética consiste en una lista de pro-
ductos y de servicios dispuestos por
orden alfabético. Comprende unas
10.000 posiciones relativas a produc-
tos y 1.000 posiciones relativas a servi-
cios. Cada posición comprende la indi-
cación de un producto o de un servicio
precedida de su número de orden. Los
términos situados entre corchetes sir-
ven para definir mejor el destino, la
función, el material constitutivo, el sec-
tor de actividad, etc., del producto o
servicio indicado por la posición; así,
por ejemplo, distinguen "A0175 achico-
ria (raíces de -)" (cl.31) de "A01 74 achi-
coria [sucedáneo del café]" (cl.30),
"E0101 empuñaduras de puertas [de
metal]" (cI.06) de "0102 empuñaduras
de puertas [pomos] [de porcelana]"
(cl.21), "A0122 asistencia en caso de
avería de vehículos [remolque]" (cl.39)
de "A0123 asistencia en caso de ave-
rías de vehículos [reparación]" (cl.37).

3. Países miembros
del Arreglo de Niza y
los usuarios de su Clasificación

Los países que utilizan la clasifica-
ción de Niza son, en primer lugar, los
países parte en el Arreglo de Niza. Al

12 de enero de 1994, estos países
eran los siguientes:

Argelia, Alemania, Australia, Aus-
tria, Barbados, Bélgica, Benin, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Es-
paña, Estados Unidos de América,
Finlandia, Federación de Rusia, Fran-
cia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Ja-
pón, Líbano, Liechtenstein, Luxembur-
go, Yugoslavia, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Rei-
no Unido, República Checa, Ex-Re-
pública Yugoslava de Macedonia, Sue-
cia, Suiza, Surinam, Túnez (37).

Además de los anteriores, todos los
países parte en el Arreglo de Madrid
sobre el Registro Internacional de las
Marcas utilizan igualmente la Clasifi-
cación de Niza; entre los que se en-
cuentran los siguientes:

Belarus, Bulgaria, China, Cuba,
Egipto, España, Kazakhstan,
Mongolia, Polonia, República Popular
Democrática de Corea, Rumania, San
Marino, Sudán, Ucrania, Uzbekistan,
Vietnam.

La Clasificación de Niza no se utili-
za únicamente por los Países miem-
bros de la Unión de Niza y de la Unión
de Madrid, sino también por la Oficina
de Marcas del Benelux (que es la Ofi-
cina de Marcas de Bélgica, Luxem-
burgo y Países Bajos), por la Organi-
zación Africana de la Propiedad Inte-
lectual (OAPI)** y, según las informa-
ciones de que dispone la Oficina
Internacional, por los siguientes paí-
ses y territorios:

Los 14 países siguientes son miembros
de la Organización Africana de la Propie-
dad Intelectual (OAPI) (a 14 de enero de
1992): Benin (también miembro del Arreglo
de Niza), Burkina Faso, Camerún, Congo,
Costa de Marfil, Chad, Gabón, Guinea, Mali,
Mauritania, Niger, República Centroafricana,
Senegal, y Togo.
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Africa del Sur, Antillas Holandesas,
Arabia Saudí, Argentina, Bahrein,
Bangladesh, Burundi, Chile, Chipre,
Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Etiopía, Filipinas, Ghana, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong,
Islas Salomón, India, Indonesia, Iraq,
Islandia, Jamaica, Jordania, Kenia,
Madagascar, Malasia, Malawi, Malta,
Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria,
Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, Qatar, República Uni-
da de Tanzania, Ruanda, Santa Lu-
cía, Samoa, Seychelles, Sierra Leo-
na, Singapur, Sr¡ Lanka, Tonga,
Uganda, Uruguay, Yemen, Zaire,
Zambia, Zimbabwe (57).

Como puede observarse, a la fe-
cha, son más de 120 los países que
utilizan la clasificación de Niza.

4. Por qué le interesa a un país
ser parte en el Arreglo de Niza

Es sumamente interesante, para un
país que utiliza o pretende utilizar la
Clasificación de Niza, llegar a ser par-
te del Arreglo de Niza. En efecto,
cada país parte en el Arreglo de Niza
tiene el derecho de estar representa-
do en la Asamblea de la Unión de
Niza y en el Comité de Expertos, lo
que le permitirá participar activamen-
te en la revisión del Arreglo así como
en la continua actualización de la
clasificación, incluyendo, por ejemplo,
la introducción de nuevos productos o
servicios que son típicos en ese país
o que revisten un interés particular
para el mismo.

Asimismo, el hecho de participar
activamente en las reuniones del Co-
mité de Expertos favorece los contac-
tos personales entre expertos de dife-

rentes países, lo cual permite inter-
cambios de puntos de vista y de ex-
periencias enriquecedoras, especial-
mente en relación a los nuevos pro-
ductos y servicios.

La posibilidad de describir y expli-
car los nuevos productos y servicios
en estas reuniones ofrece asimismo
la posibilidad de armonizar la interpre-
tación de los criterios que deben apli-
carse para su clasificación.

Por otro lado, los países parte en
el Arreglo de Niza son informados in-
mediatamente de las reuniones del
Grupo de Trabajo creado por el Co-
mité de Expertos y del objeto de sus
debates, y reciben sin retraso las no-
tificaciones relativas a las modificacio-
nes decididas por el Comité de Ex-
pertos, así como los ejemplares de
cada nueva edición de la Clasificación.

Todo país que no sea miembro de
la Unión de Niza puede llegar a serlo,
mediante la ratificación o la adhesión
al Acta de Ginebra del Arreglo de Niza,
a condición de que sea parte del Con-
venio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial. La ratificación
o la adhesión produce sus efectos tres
meses después de la fecha de su no-
tificación por el Director General de la
OMPI, a no ser que en el propio instru-
mento de ratificación o de adhesión
se haya indicado una fecha posterior.

Es importante señalar que de
acuerdo a una decisión adoptada re-
cientemente por los Organos Recto-
res de la OMPI se ha facilitado enor-
memente la adhesión al Arreglo de
Niza para países que ya son miem-
bros de otros tratados (Unión de Pa-
rís, por ejemplo), administrados por la
OMPI. Dicha decisión elimina la obli-
gación de pagar una contribución adi-
cional por la adhesión al Arreglo de
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Niza de un país ya miembro de otro
tratado a partir del 1 de enero de
1994.

Esta disposición se aplica no sólo
respecto del Acuerdo de Niza sino
también de los siguientes tratados:

- Arreglo de Estrasburgo referido a
la Clasificación Internacional de Pa-
tentes (IPC).

- Arreglo de Locarno que establece
la Clasificación Internacional de Dise-
ños Industriales.

- Arreglo de Viena que establece la
Clasificación Internacional de los Ele-
mentos Figurativos de las Marcas.

5. El valor práctico
de la Clasificación

Para los empresarios y dueños y/o
titulares de marcas y para sus agen-
tes y abogados puede ser de interés
considerar los beneficios prácticos que
la Clasificación de Niza ofrece no sólo
a la oficina nacional de marcas sino
también a ellos como usuarios del sis-
tema de marcas.

Desde el punto de vista de la ofici-
na nacional que registra las marcas
procedentes de alguno de los nume-
rosos países que utilizan la Clasifica-
ción de Niza, ésta permite reducir no-
tablemente los esfuerzos consagrados
a la clasificación y reclasificación de
los productos y servicios que consti-
tuyen el objeto de la solicitud.

En efecto, existen muchas posibili-
dades de que la solicitud de registro
presentada por un solicitante indique,
para los productos y servicios, la mis-
ma clasificación que se había indica-
do en la solicitud del país de origen.
Como quiera que la clasificación indi-
cada ha sido ya controlada o, en su

caso, rectificada por la oficina nacio-
nal competente del país de origen, el
control de la clasificación de los pro-
ductos y servicios se verá, en conse-

cuencia, facilitado en todo nuevo país
en el que se solicite la marca.

Otra ventaja derivada de la utiliza-
ción de la Clasificación de Niza radica
en que constituye, para las oficinas
nacionales y las agencias especiali-
zadas en la búsqueda de anteriorida-
des y la vigilancia mundial de las mar-
cas, un sistema uniforme que permite
la creación de ficheros y archivos de
base.

Desde el punto de vista del solici-
tante que desea proteger sus marcas
cada vez en un mayor número de paí-
ses, la utilización de la Clasificación
de Niza por las oficinas nacionales le
permite presentar sus solicitudes con
referencia a un único sistema de cla-
sificación. La preparación de las soli-
citudes se ve igualmente simplificada
ya que, para la misma marca, la clasi-
ficación de productos y servicios será
la misma en todos los países que han
adoptado la Clasificación de Niza.
Además, la existencia de la Clasifica-
ción de Niza en varios idiomas permi-
te reducir considerablemente el traba-
jo de los solicitantes cuando se trata
de presentar una lista de productos o
de servicios en un idioma del país de
origen de la marca.
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Estadísticas de Marcas:
¿Qué registran los uruguayos?

Esc. Linda N. Krudo

La Dirección Nacional de la Propie-
dad Industrial (DNPI) posee informa-
ción en archivos automatizados que
permiten obtener datos estadísticos
generales tanto de solicitudes presen-
tadas como de registros concedidos
en materia de marcas.

En virtud de la confiabilidad del sis-
tema implementado, los datos esta-
dísticos tendrían un muy escaso mar-
gen de error (+/- 5%); además, reco-
gen criterios internacionales de clasi-
ficación, adoptados por la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI) de forma tal que las esta-
dísticas obtenidas podrían ser confron-
tadas con similares de otras Oficinas
de Propiedad Industrial, para análisis
comparativos a nivel regional.

En general, el volumen global de
registro en la DNPI puede estimarse
en alrededor de 70.000-80.000 mar-
cas vigentes. Si bien las mismas in-
cluyen marcas denominativas,
emblemáticas y mixtas, puede estimar-
se que los signos que incluyen logos
o emblemas -ya sea en forma exclu-
siva o mixta- se van haciendo más
frecuentes, debido a la necesidad de
distinguir los nuevos registros de otros
anteriores.

A su vez, en razón de los costos
del trámite de registro marcario -$ 222

por solicitud, $ 136 por clase adicio-
nal-, un gran porcentaje de las solici-

tudes de marcas se efectúan para cu-
brir productos y/o servicios de una o
dos Clases internacionales.

ESTUDIO DE DATOS
ESTADISTICOS

n Concesiones de registros:
La importancia de su análisis se

funda en que la concesión de un re-
gistro marcario implica el asignar de-
recho exclusivo sobre el uso de tal
signo al titular de la marca.
Por tanto, las cifras que se indican
hacen referencia a signos marcarios
concedidos para distinguir productos
o servicios, en exclusividad por parte
de sus titulares; de esta forma, de ve-
rificarse el uso por parte de un terce-
ro ajeno, el titular tendría derecho a
oponerse al mismo y acudir a la vía
judicial, en su caso.

En la Gráfica No. 1 se discrimina, a
título general, la diversa cantidad de
registros concedidos en el ejercicio
1992, indicando si los mismos corres-
ponden a productos o a servicios.

Si bien en cuanto a registro de mar-
cas de servicios la comparación sería
de un 100% de registros nacionales
frente a un 47,50% aproximado de re-
gistros de no-residentes, tal tendencia
no se mantiene exactamente en los
mismos niveles en el caso de marcas
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GRAFICA NQ 1 - REGISTROS DE MARCAS CONCEDIDOS EN 1992

de productos : 100% de registros na-
cionales frente a un 74,50% de regis-
tros de no-residentes . Marcas de:

Productos Servicios

Se detalla especialmente el mayor ARGENTINA 2.239 122
volumen de registros correspondiente BRASIL 1.000 24
a marcas extranjeras, con indicación ALEMANIA 1.436 23
del país de origen: EE.UU. 3.385 199
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Estas cifras señalan en primera ins-

tancia marcas extranjeras registradas
en el Uruguay, y además pueden ser
indicadores de importaciones y repre-
sentaciones de comercialización y dis-
tribución asignadas a sectores nacio-
nales.

Si se efectúa un análisis de los re-
gistros de marcas en el ejercicio 1992,
discriminando por Clases protegidas,
podría obtenerse la siguiente informa-
ción:

n Clientela total
(residentes y no residentes)
Los datos que se pueden apreciaren

la Gráfica No. 2, indican que la tenden-
cia general es al mayor registro de
marcas en las siguientes Clases:

5: productos farmacéuticos,
3: productos cosméticos,
9: instrumentos científicos, eléctri-

cos, audio, cine,
16: impresiones y papelería,
25: vestimenta y
30: comidas,

en tal orden decreciente.
(Base máxima por clase:

2.200 registros)
En esta consideración se tienen en

cuenta los registros de residentes y
no residentes, por lo que inciden los
trámites de interesados no nacionales
para el registro de una marca ex-
tranjera; en ningún caso suponen la
explotación y/o ingreso al mercado en
forma efectiva de tales marcas.

3 : productos cosméticos,
25: vestimenta,
16: impresiones y papelería,

5 : productos farmacéuticos,
30: comidas,
21: artículos de menage y cocina,y

9 : instrumentos científicos, eléctri-
cos, audio, cine,

35: servicios de publicidad y nego-
cios, y

42: servicios varios (por ej. restau-
rantes).

(Base máxima por clase: 1.000 re-
gistros)

n Solicitudes de registro:
El estudio comparado de las Gráfi-

cas Nos. 1 y 4 demuestra que se rei-
tera la misma tendencia -ya sea para
productos y/o servicios- en cuanto a
gestiones de residentes y de no-resi-
dentes.

Dentro de las solicitudes extranje-
ras, importa destacar las cifras que
indican mayor volumen de solicitudes,
con detalle del país al que pertenecen:

Productos Servicios
Solicitudes de:
ARGENTINA 554 98
BRASIL 757 68
EE.UU. 992 179

n Renovaciones de registros:
La Gráfica N2 5 muestra la misma

tendencia ya vista en las Gráficas 1 y
4, en cuanto a trámites de residentes
y no residentes

n Clientela nacional
(sólo residentes)
Los datos estadísticos expuestos

en la Gráfica N° 3 indican como ten-
dencia de mayor registro nacional las
siguientes Clases, en orden decrecien-
te:

(') Los volúmenes que se registraron en 1992
son de carácter extraordinario y no repre-
sentativos de otros ejercicios de gestión, y
obedecen a la erradicación de atrasos en el
marco de ejecución del Convenio de Mejo-
ra de Servicios, suscrito con el Programa
Nacional de Desburocratización (PRONA-
DE).
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SOLICITUD
DE PRODUCTOS 4.088 3.170 7.798

SOLICITUD
DE SERVICIOS 1.325 495 1.820

TOTAL: 5.413 4.205 9.618

CADA CLASE SOLICITADA PARA REGISTRAR
SE CUENTA COMO UNA MARCA DISTINTA

GRAFICA N° 4 - SOLICITUDES DE MARCAS - EJERCICIO 1992

Merece destacarse el importante Si bien los datos estadísticos indi-
volumen de renovaciones de marcas cados corresponden a un bien espe-
referidas a productos correspondien- cífico como lo es el signo marcarlo,
tes a Estados Unidos de América: puede efectuarse un análisis en para-
1.343. lelo con indicadores gubernamentales

de economía general.
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En tal sentido, un elemento impor-
tante a considerar, es el Producto Bruto
Interno (PBI); el mismo supone el con-
junto de bienes y servicios que se pro-
ducen en el país y su crecimiento impli-
ca, por ende, un aumento en la produc-
ción de tales bienes y servicios.

Según datos gubernamentales, el
crecimiento del PBI en el primer se-
mestre de 1992 y el primer semestre
de 1993, se ha verificado en diversos
componentes, según detalle:

ler.sem. ler.sem.
1992 1993

Crecimiento
PBI: 7,1% 2,3%

Componentes
relevantes:

n industrias
manufactureras ,3% ,3%
n construcción 3,4% 22,2%
n comercio 10,9% 9,2%
n transporte
y comunicac. 8,8% 9,0%

(Fuente: Boletín Gubernativo, SEPREDI).

Los ítems señalados como compo-
nentes relevantes pueden fácilmente
relacionarse en algunas categorías
con los productos y servicios que se
detallan en las Clases internacionales
de registro de marcas.

Finalmente , también es relevante
destacar que según datos de la Se-
cretaría General de la Asociación La-
tinoamericana de Integración (ALADI),
dentro de los países del MERCOSUR,
Uruguay desarrolla relaciones comer-
ciales -a título de exportación e im-
portación- con Argentina y Brasil en
forma mayoritaria. En el cuadro si-

guiente se exponen los porcentajes de
participación en el comercio total, por
parte de Uruguay.

Comercio interregional
del MERCOSUR

% Participación
en el comercio total

1990 1991 1992
1

URUGUAY 37,0% 38,8% 37,9%

Fuente: Estadísticas de Secretaría General de
ALADI.

Esto justificaría, en consecuencia,
el volumen de los registros de marcas
provenientes de países limítrofes, tal
cual se indicaran anteriormente.

El análisis estadístico de los datos
existentes en la DNPI en materia de
marcas permite un estudio de las ten-
dencias nacionales en materia de co-
mercio, así como de la incidencia de
registros extranjeros en diversos ru-
bros de productos y/o servicios. Por
supuesto que al no estar prevista la
exigencia de uso de tales registros,
su existencia no implica necesaria-
mente la explotación comercial o in-
dustrial. Pero, de todas maneras, es
un indicador de tendencia de merca-
do, tanto a nivel nacional como regio-
nal.
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La incidencia de los derechos
de propiedad industrial

en el MERCOSUR
Dr. Gustavo Fischer

1. Importancia
de la Propiedad Industrial

Es innegable la importancia que se
asigna en la actualidad a la protec-
ción de las creaciones intelectuales,
y, específicamente, de la Propiedad
Industrial, en un entorno económico
cada vez más basado en la informa-
ción y la tecnología, a tal punto que
las ideas y la creatividad, frecuente-
mente comprenden la mayor parte de
la riqueza de una empresa.

La Propiedad Industrial, como es-
pecie del género propiedad intelectual,
comprende la protección de los
descubrimientos patentables (patentes
de invención, modelos de utilidad, y
diseños industriales), y las marcas de
fábrica y comercio, y de servicios.

En tanto las marcas constituyen los
signos distintivos con que comercian-
tes e industriales identifican produc-
tos o servicios, la protección bajo el
régimen de patentes recae sobre los
nuevos productos industriales, o so-
bre los procedimientos de industriales
para la fabricación de los mismos.

Las marcas pueden consistir, por
ejemplo, en nombres, emblemas, o
sus combinaciones. Estos signos son
aplicados a productos o servicios, dis-
tinguiéndolos de los de los demás co-

merciantes o industriales, e indicando
un origen y calidad determinados.

Las patentes, a diferencia de lo que
ocurre con las marcas, constituyen
un instrumento de protección de las
invenciones que sean susceptibles de
aplicación industrial, que sean nove-
dosas, y que impliquen un desarrollo
inventivo '.

La velocidad del progreso tecnoló-
gico y del conocimiento ha dado lugar
a una gran variedad de descubrimien-
tos técnicos, que exceden los viejos
moldes conceptuales de las catego-
rías clásicas de marcas y patentes,
como ser, entre otros, los desarrollos
en ingeniería genética y biotecnología,
las nuevas especies cultivares, los pro-
gramas de ordenador, y los circuitos
impresos.

La protección de la Propiedad In-
dustrial, constituye no sólo un medio
de fomento a la industria y la investi-
gación -al otorgarse, por un cierto tiem-
po, el derecho a su uso exclusivo- sino
también una formidable herramienta
de competencia comercial, que deter-

Definición dada por la Convención Europea
de Patentes, de 5 de octubre de 1973, (tex-
to revisado por Decisión del Consejo de
Administración de la Organización Europea
de Patentes del 21 de diciembre de 1978),
artículo 52 (1).
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mina que las patentes, y marcas,
constituyan los verdaderos "tesoros"
empresariales, cuyos propietarios no
vacilarán en proteger a toda costa.

De no existir un régimen idóneo
para la protección de las invenciones,
o los signos distintivos, a través del
derecho Propiedad Industrial, sus
creadores tendrían un fundado temor
a que su invención o marca fuera co-
piada.

Esto ha motivado que en número

creciente, innovaciones industriales, y

nuevos signos distintivos, estén sien-

do registrados en cifras record. Así,

por ejemplo, en 1987 se solicitaron,

ante la Oficina Japonesa de Marcas y
Patentes, 175.861 nuevas marcas,
existiendo a esa fecha 1.057.570 mar-
cas registradas en vigencia. En el
mismo período se solicitaron ante esa
Oficina más de 600.000 nuevas pa-
tentes de invención y modelos de uti-
lidad, y más de 55.000 diseños indus-
triales 2.

Esta percepción acerca del valor
económico de los derechos de Pro-
piedad Industrial y la necesidad de su
protección también se refleja en el én-
fasis con que sus propietarios han de-
fendido esos derechos ante infraccio-
nes por otros. Así, por ejemplo,
Polaroid obtuvo de Eastman Kodak
una compensación de 900 millones de
dólares por la infracción de siete pa-
tentes de fotografía instantánea, pro-
piedad de Polaroid. En mayo de 1991,
la compañía estadounidense 3M ob-
tuvo, en primera instancia, una com-
pensación por 116 millones de dóla-
res por violación a cuatro de sus pa-
tentes.

2 Guide to Industrial Property in Japan, Ed.
Japanese Patent Office, 1988.

El proceso de nivel mundial des-
cripto precedentemente , se ha visto
reflejado , proporcionalmente , y con las
salvedades de la realidad del conti-
nente , en América del Sur, en donde
se advierte un aumento en el número
de solicitudes de registro de patentes
y marcas en las Oficinas de Propie-
dad Industrial de sus países. En el
Uruguay, en tanto a fines de la déca-
da de los '80 se solicitaban anualmen-
te aproximadamente 6.000 nuevas
marcas -tanto por nacionales como
extranjeros - esa cifra se ha visto du-
plicada con más de 10 .000 nuevas so-
licitudes en 1992.

El fenómeno del desarrollo explosi-
vo de la Propiedad Industrial , es con-
sistente además con los esfuerzos por
liberalizar las condiciones comercia-
les internacionales , a través de los di-
versos mecanismos bilaterales y mul-
tilaterales existentes , que han enfren-
tado suerte diversa , como lo
ejemplifica la Ronda Uruguay del
GATT, iniciada en Punta del Este, Uru-
guay , en 1986 , y aún en curso.

2. El auge de la integración
económica regional

El proceso de integración europeo,
iniciado con el Tratado de Roma de
1957, que instauró la Comunidad Eco-
nómica Europea y el Mercado Común,
fue acompañado, a nivel regional y
subregional, norte, centro y sudameri-
cano, por esfuerzos de integración que
plasmaron en diversos tratados.

Así, por ejemplo, en junio de 1951,
los Gobiernos de Centroamérica
acuerdan la "Carta de San Salvador",
que dio origen a la Organización de
Estados Centroarr ricanos, proceso
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integracionista que, en lo económico,
da origen al Mercado Común Centro-
americano ( 1965) 3.

A nivel latinoamericano , en febrero
de 1960 , se celebra entre Argentina,
Brasil , México , Paraguay , Perú y Uru-
guay , el Tratado de Montevideo, cons-
titutivo de la Asociación Latinoa-
mericana de Libre Comercio (ALALC),
cuyo objetivo fue el de establecer una
zona de libre comercio.

Las dificultades en implementar las
metas de liberalización comercial y
económica contenidas en el Tratado
de ALALC, determinaron que se mo-
dificara el tratado original, firmándose
en 1980 , nuevamente en Montevideo,
el tratado que dio origen a la Asocia-
ción Latinoamericana de Integración
(ALADI).

Por su parte , en 1969 , Bolivia, Chi-
le, Colombia , Ecuador y Perú, deci-
den la formación de un sistema de
integración , en el llamado "Acuerdo de
Cartagena", que origina el Pacto Andi-
no, con el fin de proceder a la elimi-
nación progresiva de trabas al comer-
cio, el establecimiento de un arancel
común , y la implantación de planifica-
ción conjunta'.

En el Cono Sur, el 26 de marzo de
1991, se firma en Asunción el tratado
del mismo nombre , con el proyecto
para la constitución de un mercado
común entre Argentina , Brasil, Para-
guay y Uruguay, el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR).

En América del Norte , finalmemte,
el 12 de agosto de 1992, concluyeron

las negociaciones entre México, Esta-
dos Unidos , y Canadá, para la cele-
bración del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLC), con
el objetivo fundamental de establecer
una zona de libre comercio entre los
países , de conformidad con el Acuer-
do General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT), eliminando las
barreras al comercio , el que se halla
pendiente de ratificación 5.

3. La incidencia de la propiedad
industrial en los esquemas
de integración

La creación de un mercado común
supranacional requiere, por definición,
del abatimiento y abolición gradual, de
las barreras legales que encierran, y
protegen, a los mercados nacionales.

Así, por ejemplo, el Tratado de
Roma de 1957 que constituye la Co-
munidad Económica Europea, estable-
ce, en sus artículos 22 y 32, una serie
de objetivos comunitarios, de relevan-
cia respecto de las legislaciones na-
cionales de propiedad industrial: i) la
supresión de restricciones cuantitati-
vas a la entrada y salida de mercade-
rías, así como todas las demás medi-
das de efecto equivalente, y la elimi-
nación de obstáculos a la libre circu-
lación de las personas, servicios, y
capitales, ii) la creación de un régi-
men que asegure que la competencia
no sea distorsionada dentro del Mer-
cado Común, y iii) el establecimiento
de un mercado común 6.

Gaviria , Fernando , "La Integración de los
Países Latinoamericanos y del Caribe", cit
en Abreu , Sergio, "Mercosur e Integración",
Mdeo ., FCU, 1991.
Abreu , Sergio, "Mercosur e Integración" cit.,
pág. 31.

S Tratado de Libre Comercio entre México,
Canadá y Estados Unidos, TLC, Resumen,
Secretaría de Comercio y Fomento Indus-
trial, México.
Tratados de Integración Económica, apar-6
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Sin embargo, el conflicto potencial
entre la intención de la CEE de crear
un Mercado Común, y la existencia
de derechos de propiedad industrial
nacionales, fue reconocido casi de in-
mediato luego de la entrada en vigen-
cia del tratado 7.

Esto sucede, puesto que, pese a la
existencia de tratados internacionales,
bilaterales y multilaterales, que regu-
lan aspectos extraterritoriales en ma-
teria de Propiedad Industrial, la legis-
lación en la materia se rige por el prin-
cipio de la "territorialidad". Como prin-
cipio elemental de derecho internacio-
nal privado, la protección no puede

extenderse más allá del territorio en
el cual el legislador puede actuar. Ello
deriva, asimismo, del concepto de
competencia de las personas públicas
y sus órganos, del cual el territorio,
como límite físico de actuación, es ele-
mento esencial 8.

Aun los tratados internacionales en
materia de Propiedad Industrial, que
han tendido al establecimiento de me-
canismos comunes en los países
miembro para la solución de conflic-
tos en la materia, reconocen la sobe-
ranía territorial de cada estado, como

tado de la Revista de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales, Año XV, No. 1-4,
y Año XVI, No. 1-2, pág . 671 y ss.

Así, se concluyó, en el Primer Informe sobre
Políticas de Competencia elaborado por la
Comisión de la CEE, que "el problema más
importante es conciliar el ejercicio de los
derechos otorgados por las legislaciones na-
cionales con respecto a las normas de com-

petencia, y el concepto de un mercado úni-
co, lo que es esencial para la realización
del Mercado Común y la unión económica"
en Primer Informe sobre Políticas de Com-
petencia, abril de 1972.

Sayagués Laso, Enrique, `ratado de Dere-

cho Administrativo", Ed. 1963, Tomo 1, pág.

193 y ss.

9

lo hace, por ejemplo, el Convenio de
París para la Protección de la Propie-
dad Industrial 9.

A pesar de que un mercado común
tiene, fundamentalmente, un objetivo
económico, afecta inevitablemente la
legislación nacional existente, y pue-
de, potencialmente, restringir la liber-
tad de los estados miembros con res-
pecto a la legislación relacionada con
el comercio.

Obviamente, el grado de armoniza-
ción legal dependerá del grado de in-
tegración, pero, en último término, un
mercado común plenamente desarro-
llado requerirá idénticas condiciones

legales de mercado, para los países
que formen parte del mismo.

Por lo que, existiendo en principio, la
disposición de los países concurrentes
en un esquema de integración de lograr
una libre circulación de bienes y servi-
cios, ante la realidad de la existencia de
derechos de Propiedad Industrial, de
carácter territorial y validez nacional,
que pueden constituir, eventualmente y
en algunos casos, un obstáculo a la
libre circulación, o una restricción al
comercio en el país en que tienen apli-
cación, se hace necesario reconocer
cuáles son dichas barreras, su alcance,
y los eventuales mecanismos de armo-
nización de los conflictos que se pudie-
ren suscitar 10 "

Convención Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial, París, 1883, re-
visada en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
Bordaberry, Juan Pedro, "Debe regularse el
tema de las marcas de cara al Mercosur",
en Sección Derecho, El Observador, 28 de
octubre de 1993.
Rodríguez- Villamil, Ramiro, "Las marcas y
la integración", en Rev. Mercadeo, Año 1,
No.4, 1991.

,o
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4. La situación
en el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)

4.1 Objetivos del Mercosur.
El 26 de marzo de 1991, se cele-

bra en la ciudad de Asunción, Para-
guay, el tratado del mismo nombre,
por el cual Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay deciden constituir un Mer-
cado Común, llamado Mercado Co-
mún del Sur (MERCOSUR), el que de-
berá definitivamente perfeccionarse el
31 de diciembre de 1994.

No se trata de un tratado definitivo,
por el cual se constituye el Mercado
Común del Sur, sino que señala la
intención de las partes de constituir,
para el 31 de diciembre de 1994, el
MERCOSUR, debiendo negociarse y
adoptarse el instrumento jurídico defi-
nitivo antes de dicha fecha, según lo
indica el artículo 18 del Tratado de
Asunción.

En lo que interesa desde el punto
de vista de nuestro análisis, el artícu-
lo 12 del Tratado delinea los claros
objetivos de creación de un mercado
económico supranacional, implicando,
entre otras cosas:

a) la libre circulación de bienes, ser-
vicios y factores productivos entre los
países, a través de la eliminación de
derechos aduaneros y restricciones no
arancelarias a la circulación de mer-
caderías, y de cualquier otra medida
equivalente.

b) el establecimiento de un arancel
externo común, y la adopción de una
política comercial común con relación
a terceros estados.

c) la coordinación de políticas ma-
croeconómicas y sectoriales entre los
Estados Partes -en materia de comer-
cio exterior, agrícola, industrial, fiscal,

monetaria, cambiaria, de servicios,
aduanera, de transportes y comunica-
ciones, y otras- a fin de asegurar con-
diciones adecuadas de competencia
entre los Estados Partes (el subraya-
do es nuestro).

d) la armonización de su legisla-
ción, con el compromiso de lograr el
fortalecimiento del proceso de integra-
ción (el subrayado es nuestro) 1213.

El Tratado de Asunción no contie-
ne ninguna disposición específica res-
pecto a los derechos de propiedad in-
dustrial, a diferencia de otros tratados
de integración regional. Se ha inter-
pretado, sin embargo, que la referen-
cia genérica a "restricciones no aran-
celarias a la libre circulación de
mercaderías y de cualquier otra medi-
da equivalente" comprende a ésta.

Esto plantea, entonces, algunas
cuestiones, que serán las que debe-
remos debatir en los puntos que sub-
siguen.

En primer lugar, cómo conciliar el
principio general de que sobre un solo
territorio debe regir un solo orden nor-
mativo, con la pluralidad de regíme-
nes nacionales en materia de pro-
piedad industrial existentes en los paí-
ses miembros del MERCOSUR, Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En segundo término, analizar si
pueden encuadrarse realmente los de-
rechos de propiedad industrial como
"restricciones" a la libre circulación de
mercaderías, y cuáles serían las
hipótesis en que ello ocurriría.

En tercer lugar, en caso de surgir
conflictos entre los derechos de los
ciudadanos de los países miembros

12 Abreu Bonilla, Sergio, op. cit, págs. 59-60.
1 3 Aracama Zorraquín, Ernesto, "El Mercado

Común del Sur (MERCOSUR) y la Propie-
dad Industrial", Bs. As., Octubre de 1991.
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del Tratado de Asunción a ese res-
pecto, referir los posibles modos de
solución, en caso de ser ésta posible.

Finalmente, nos referiremos a la la-
bor que realiza la Comisión de Pro-
piedad Intelectual del Subgrupo de
Trabajo VII del Mercosur, y los frutos
alcanzados por la misma.

4.2 La propiedad industrial como una
restricción a la libre competencia co-
mercial.

A partirdel principio de la libertad de
comercio, las legislaciones de los paí-
ses concurrentes al Mercosur han limi-
tado esa libertad, a través de leyes de
propiedad industrial, que conceden un
derecho exclusivo, y excluyente, en
favor del titular de esos derechos, ya
sea para el uso de una marca, o la
explotación de una patente.

Los derechos de propiedad indus-
trial -que sólo pueden tener plena vi-
gencia y observancia en una econo-
mía de mercado- conceden ventajas
económicas importantes a sus propie-
tarios, quienes tienen en virtud de ellos
el derecho exclusivo de su explota-
ción y uso, limitándose la posibilidad
de terceros de ejercer la industria y el
comercio en relación con la concep-
ción y los signos protegidos de una
determinada actividad económica 14

En puridad, los derechos de propie-
dad industrial, comprendiendo tanto las
creaciones industriales (patentes de
invención, secretos comerciales y em-
presariales, know-how, diseños y mo-
delos industriales, circuitos integrados,
etc.), como los signos distintivos (mar-
cas de fábrica y comercio, nombres

14 Berkemeyer, Hugo, "El derecho de la com-
petencia y la protección del consumidor en
el Mercosur".

comerciales, marcas colectivas, térmi-
nos geográficos), no se desarrollaron
originalmente como limitaciones o res-
tricciones al comercio, sino como resul-
tado de las transformaciones económi-
cas que operaron en la Revolución In-
dustrial, y de la necesidad de reconocer
las creaciones intelectuales. Así, se-
gún señalaba Abraham Lincoin, "la pro-
piedad industrial permitió a la humani-
dad unir el fuego del ingenio al combusti-
ble del interés" 15.

Sin embargo, y teniendo en cuenta

lo ya señalado en cuanto a que los

derechos de propiedad industrial, son

tradicionalmente estrictamente territo-

riales , parecería "a priori" inevitable
una colisión de estos derechos, con
el propósito expresado en el artículo
12 del Tratado de Asunción de elimi-
nar "cualquier medida equivalente" a
las restricciones no arancelarias a la
circulación de mercaderías.

En el actual estado de cosas, el
"espacio sin fronteras interiores", en
el que está garantizado el libre tráfico
de bienes, servicios y factores produc-
tivos, tendrá ante sí los derechos na-
cionales de propiedad industrial, que
otorgan a quienes son sus titulares la
facultad de prohibir la introducción en
los respectivos países, de artículos
producidos en otros estados del
Mercosur que caigan dentro de los de-
rechos de exclusividad otorgados en
el país al cual pretendan ser introdu-
cidos 11.

Así, por ejemplo, las patentes de
invención, son válidas únicamente en
el país en que han sido otorgadas.

1 5 Prat Gutiérrez, Agustín J., "Concepto y na-
turaleza jurídica de la Propiedad Industrial",
inéd. 1991.
Aracama Zorraquín, Ernesto, op. cit, págs.
4-5.
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Representan un verdadero monopolio
de producción del producto sobre el
que recaen , en un país miembro del
MERCOSUR , pero no en los demás.

Representa , pues , para su titular,
la facultad de prohibir la importación y
comercialización , en el país donde se
encuentra registrada la patente, de
productos producidos legítimamente
en otro país miembro del MERCO-
SUR, pero donde la patente no se en-
cuentra registrada.

Igualmente, el otorgamiento por el
titular de un derecho de propiedad in-
dustria a un tercero , de una licencia
de una marca o patente registradas
en un país del Tratado de Asunción,
no confieren al licenciatario el dere-
cho de explotar la invención , o utilizar
la marca , en los demás países del
Mercosur , fuera del país donde los de-
rechos exclusivos fueron otorgados,
puesto que -y a pesar del abatimiento
o abolición de las restricciones aran-
celarias al comercio- eventualmente
pueden colidir con los derechos ex-
clusivos de otras marcas y patentes
similares concedidos en otros países
del Tratado ".

Esto lleva , paradójicamente, y a pe-
sar del propósito expresado en el Tra-
tado, a una división del mercado co-
mún, en áreas nacionales.

No debe concluirse , sin embargo, y
como algún autor se ha preguntado,
que la ratificación del Tratado de Asun-
ción y su definitiva conclusión por los
Estados Partes implique , de pleno de-
recho , el decaimiento de los regíme-
nes nacionales de propiedad indus-
trial, como consecuencia de la impo-

17 Martin J., "Armonización de legislacio-
nes nacionales y legislación supranacional
para crear un mercado común ", San Pablo,
AIPPI, Agosto 1992 , pág. 2 y ss.

sición del principio de libre circulación
de bienes y servicios.

En efecto , según veremos más aba-
jo, la protección que acuerdan las le-
gislaciones de propiedad industrial es-
tán diseñadas para proteger las crea-
ciones intelectuales - individuales o
colectivas - reconociéndose dichas
creaciones no sólo en el país de ori-
gen del creador de la marca, o del
inventor de la patente , sino en los de-
más países que poseen regímenes de
propiedad industrial.

No debe confundirse , pues , la terri-
torialidad de los registros -en el sentido
de que , por un principio elemental de
eficacia de las normas jurídicas, y so-
beranía de los Estados , sus actos jurí-
dicos no pueden sobrepasar sus fron-
teras- con el hecho de que las marcas,
patentes u otros derechos de propie-
dad industrial de una persona o empre-
sa pertenecen a ésta y gozan de reco-
nocimiento en todas aquellas jurisdic-
ciones que protegen y respetan los
derechos de propiedad industrial.

Dicho de otra forma , el hecho de
que sea necesario obtener el recono-
cimiento de derechos de propiedad in-
dustrial en cada país miembro del Tra-
tado de Asunción , no enerva el hecho
de que las marcas o patentes tengan,
en principio , un sólo titular , con las
excepciones que se dirán respecto del
caso de las marcas semejantes, los
de identidad casual entre signos, o
descubrimientos patentables obtenidos
simultáneamente por diversos equipos
de investigadores, entre otras.

Análisis de posibles
situaciones concretas.

Pueden darse en la práctica, distin-
tas situaciones de interacción de los
derechos de propiedad industrial con
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un régimen de integración como el
planteado por el MERCOSUR, con di-
ferentes consecuencias:

a) Protección en todos los países
del Tratado. Este es el caso en que
un comerciante o industrial posea pro-
tección para su propiedad industrial
(marcas, patentes, etc.), en todos los
países miembros del MERCOSUR.
Esta hipótesis, la más simple, no pre-
senta dificultad desde el punto de vis-
ta del ingreso al Mercosur, puesto que

no existen trabas para la libre circula-
ción de mercancías legítimamente pro-
ducidas por el titular de los derechos
en uno de los Estados Parte, y co-
mercializadas en los demás. En to-
dos ellos existe protección de los de-
rechos de propiedad industrial del ti-
tular, pese a que puedan existir algu-
nas diferencias de alcance de la pro-
tección.

b) Protección en algunos países.
Esta hipótesis refiere al caso en que
el titular posea registros de su propie-
dad industrial en uno de los Estados
Parte, y no en otros.

Podemos distinguir aquí, a su vez:
i) que en los restantes Estados Par-
te, no existan derechos de propiedad
industrial, en favor de terceros, con-
flictivos con los del titular. No se plan-
tean aquí problemas en orden a la li-
bre comercialización; ii) que existan
registrados, en favor de personas di-
versas del titular, derechos de propie-
dad industrial conflictivos con aque-
llos propiedad del titular.

El caso de la "piratería marcarla".
En esta segunda situación, si los

derechos de propiedad industrial con-
cedidos en favor de terceros, en los
restantes Estados Parte, constituyen
casos de apropiación indebida de la

propiedad industrial del titular original
("piratería marcarla", usurpación de
patentes, nombre comercial, etc.),
tampoco entendemos estar ante un
caso de "restricción" a la libre circula-
ción de bienes y servicios, originado
por el Mercosur.

En efecto, se trata de una situación
anómala -verdadera "patología" jurídi-
ca- remediable por la existencia y
disponibilidad de mecanismos nacio-
nales, bilaterales y multilaterales en-
tre los países miembros del MERCO-

SUR a los efectos de solucionar es-
tos conflictos 18.

En Uruguay, por ejemplo, existen
normas de derecho interno -el artícu-
lo 22 de la Ley de Marcas No. 9956-
que prohiben la apropiación de mar-
cas conocidas, no discriminándose
entre nacionales y extranjeros. Nos
vinculan con los países miembros del
Mercosur, además, tratados bilatera-
les de reconocimiento y protección re-
cíproca de propiedad industrial. Multi-
lateralmente, y salvo el caso de Para-
guay, los países miembros del Trata-
do de Asunción están vinculados por
el Convenio de París para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial, que
arbitra efectivos mecanismos para la
protección de una amplia gama de de-
rechos de propiedad industrial, garan-
tizando a los extranjeros los mismos
derechos que los acordados a los
nacionales de los Estados Parte del
Convenio 19.

1B Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial , artículos 6 bis, 8 y 10
bis, Tratados de Montevideo sobre Paten-
tes de Invención y Marcas de Comercio y
de Fábrica , Convenciones Panamericanas
de Patentes , Diseños y Modelos, y Marcas
de Fábrica y Comercio, etc.
Convenio de París cit., art. 22, incisos 1), 2)
y 3).
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El caso de la similitud
o identidad por mera coincidencia.

Se trata de la hipótesis en que los
derechos de terceros, no constituyan
casos de apropiación indebida, copia,
imitación o reproducción, sino casos
de similitud, o coincidencia, en la crea-
ción objeto del derecho.

No sólo es posible, sino que, de
hecho, ha acontecido que simultánea-
mente se crean, en diversos países,
por distintas personas, signos distinti-
vos similares, o procedimientos indus-
triales, o máquinas, iguales o equiva-
lentes, con lo que ha de generarse,
inevitablemente, un conflicto.

Es esta última circunstancia la que
es susceptible de hacer ilusoria la abo-
lición de restricciones comerciales, y
la pretensión de la libre circulación de
mercancías en el MERCOSUR, y la
que ha generado diversas soluciones
en el derecho comparado.

Consideramos que es difícil
compatibilizar las situaciones que han
de darse en el supuesto que estamos
tratando -coincidencia o similitud ca-
sual entre signos o descubrimientos-
y que existirá un número de casos sin
solución general, sin perjuicio de los
acuerdos privados que, por la vía de
licencias cruzadas, autorizaciones de
uso recíprocas, etc., puedan celebrar
los individuos o empresas afectados.

Algunos mecanismos de solución
de conflictos entre derechos de pro-
piedad industrial nacionales. Si bien
restan poco más de doce meses para
el advenimiento -de cumplirse el cro-
nograma previsto en el Tratado de
Asunción- del Mercado Común del
Sur, parece inevitable que a este res-
pecto han de reproducirse los conflic-
tos entre el ejercicio de los derechos
nacionales, y el concepto de mercado

común, que se han verificado en otros
casos, notablemente el de la Comuni-
dad Económica Europea.

Excedería largamente el objeto de
este trabajo el análisis pormenorizado
de todas y cada una de las distintas
soluciones que se han arbitrado para
resolver los conflictos de propiedad in-
dustrial entre personas de los países
miembros de esquemas de integración
económica, y sus ventajas y desven-
tajas. Trataremos de indicar, breve-
mente, algunas de las soluciones pro-
puestas.

Si bien las diferencias entre el Trata-
do de Roma de 1957, tanto formales
como sustanciales, han sido puestas
en varias oportunidades de manifiesto
por quienes han gestado el MERCO-
SUR, no puede dejar de advertirse que
el conflicto entre legislación nacional y
libre circulación de bienes, ha tenido
lugar en la Comunidad Económica,
dando lugar a complejas cuestiones, y
posibles soluciones.

A diferencia del Tratado de Asun-
ción, el Tratado de Roma contiene,
en sus artículos 36 y 222, alusión es-
pecífica a los derechos de propiedad
industrial, reconociendo que constitu-
yen una excepción al principio de li-
bertad de circulación de bienes, y no
se oponen a éste. Más aún, se ha
concluido, a partir de fallos del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades
Europeas, que los derechos de pro-
piedad industrial no son, en sí mis-
mos, incompatibles con la libre con-
currencia, salvo en la medida en que
se ejerciten abusivamente 20.

20 Gómez Montero, Jesús, "La Protección de
las Marcas y la Libre Circulación de Merca-
derías en un Mercado Común: la experien-
cia europea", Nov. 1993, ed. OMPI/TM/MVD/
93/4.
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Sobre la base de este reconocimien-
to de la virtualidad de las legislaciones
nacionales en materia de propiedad
industrial, las posibles soluciones han
partido de las siguientes direcciones:

a) Interpretación armónica de las
legislaciones existentes. El Tratado
de la Comunidad Económica Europea
ha instituido un tribunal de justicia
supranacional -el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas- que,
entre otras facultades, tiene la de in-
terpretar las leyes nacionales en el es-
píritu comunitario de los artículos 30 a
36 del Tratado de Roma, habiendo ge-
nerado una abundante y rica jurispru-
dencia al respecto. Por un análisis más
detallado de los fallos del Tribunal
aconsejamos la lectura del excelente
trabajo del Profesor Gómez Montero
ya citado.

b) Esfuerzos de armonización de
las legislaciones nacionales. En 1987,
el Tratado de la CEE fue modificado,
a fin de culminar el proceso de consti-
tución de un mercado común hacia
fines de 1992. Dada la potencialidad
de las legislaciones nacionales en ma-
teria de propiedad industrial de crear
restricciones al comercio entre los paí-
ses miembros, se impulsa la aproba-
ción de la primer Directiva 21. La Pri-

21 Los principales instrumentos legales de le-
gislación comunitaria en la CEE son las re-
gulaciones y directivas. Una regulación es

de carácter general y de aplicación directa
e inmediata en los Estados Miembros. Las

directivas son obligatorias para los Estados
Miembros, y son utilizadas generalmente en
la armonización de la legislación nacional.
Requieren de implementación nacional, y
del ajuste de la legislación nacional exis-
tente. Pueden tener efectos directos en
tanto y en cuanto los Tribunales de los Es-
tados Miembros están obligados a
desaplicar la legislación nacional que con-

traríe una directiva.

mer Directiva en materia de propie-
dad industrial fue adoptada el 21 de
diciembre de 1988.

El párrafo cuarto del artículo 19 del
Tratado de Asunción, también contie-
ne una disposición programática, en
cuanto expresa que el Mercado Co-
mún a conformarse el 31 de diciem-
bre de 1994 implica "el compromiso
de los Estados Partes de armonizar
sus legislaciones en las áreas perti-
nentes, para lograr el fortalecimiento
del proceso de integración". El párra-
fo tercero, contiene una referencia a
la necesidad de una "coordinación" de
políticas macroeconómicas y sectoria-
les, en diversas áreas, "a fin de ase-
gurar condiciones adecuadas de com-
petencia entre los Estados Partes".

Si bien la armonización de las le-
gislaciones nacionales con los princi-
pios comunitarios es importante, debe
señalarse que la misma no elimina las
diferencias de alcance de protección
y gama de derechos reconocidos, de
cada país.

c) Uniformización de las legislacio-
nes nacionales. La idea de crear un
sistema comunitario (sea de marcas,
de patentes, o de otros tipos de pro-
piedad industrial), todavía no ha
plasmado en la realidad.

Existen algunos avances de impor-
tancia, como la Convención Europea
de Patentes, pero que no constituyen
una verdadera uniformización de le-
gislaciones y creación de un derecho
único de propiedad industrial, recono-
cido en todos los países comunitarios.

Puede advertirse, entonces, la di-
versidad de posibles soluciones y me-
canismos que aún hoy están siendo
transitados, analizados y discutidos en
otras experiencias de integración, y
que eventualmente habrán de reper-

4q i
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cutir en el Mercosur, una vez que éste
entre , efectivamente, en funcionamien-
to.

5. La Comisión de Propiedad
Intelectual del Subgrupo VII
del MERCOSUR

Cumpliendo el mandato del Anexo
V del Tratado de Asunción, se consti-
tuyó en el seno del Grupo Mercado
Común, el Subgrupo VII, de Política
Industrial y Tecnológica, en cuyo ám-
bito funciona la Comisión de Propie-
dad Intelectual.

Esta Comisión, integrada por dele-
gaciones de los cuatro países miem-
bros, y a las que han asistido obser-
vadores del sector privado, ha cele-
brado ya varias reuniones, en que ha
comenzado a delinearse los objetivos
en materia de propiedad industrial de
los cuatro países miembros del
Mercosur.

Así, en junio de 1993, se celebra
una reunión de la Comisión en la ciu-
dad de Asunción, en la que se trabajó
en los siguientes puntos:

a) Comparación de las legislacio-
nes sobre marcas, consideración de
las asimetrías entre las mismas, e
identificación de los puntos que reque-
rían una profundización a los efectos
de una eventual armonización futura.

b) Discusión sobre la metodología
de trabajo en las diversas áreas de
propiedad intelectual. En este aspec-
to, pareció existir consenso en el sen-
tido de excluir, por el momento, la dis-
cusión de las normas sobre patentes
de invención, tema que, como es no-
torio, es sensible para los cuatro paí-
ses, y es debatido en otros foros,
como ser la Ronda Uruguay del GATT.

En Montevideo, en setiembre de
.993, tuvo lugar la cuarta reunión de
la Comisión -a la que no asistió la de-
legación del Paraguay-, en la que se
continuó con el análisis comparativo
de la legislación vigente en materia
de marcas.

Este análisis comprendió, entre
otros puntos, lo relativo a los dere-
chos del usuario anterior, las condi-
ciones para ser titular de la marca, la
protección de las marcas notorias, las
exigencias del uso obligatorio de la
marca, los signos que pueden consti-
tuir marca, los derechos conferidos por
el registro, medios de impugnación, in-
fracciones y sanciones, y protección
de las indicaciones geográficas, se-
ñalándose las coincidencias y discre-
pancias entre las legislaciones.

Se constataron similitudes en los
sistemas de derechos, protección de
las marcas notorias, derechos confe-
ridos por el registro, signos que pue-
den constituir marcas, en tanto que
se indicaron sensibles diferencias en
la exigencia del uso de la marca (Bra-
sil y Argentina lo exigen, en tanto Uru-
guay no lo hace), los procedimientos
de registro, los regímenes de impug-
nación, y las indicaciones geográficas,
entre otros 22.

Con respecto a la concurrencia des-
leal, la Comisión coincidió en la nece-
sidad de enfatizar la utilización de los
dispositivos legales ya existentes, a
fin de prevenir el registro especulativo
de marcas y la concurrencia desleal.

Es de destacar que Uruguay está
efectivamente cumpliendo esta exhor-
tación, sobre la base de disposicio-

22 Reunión Subgrupo VII, Comisión de Propie-
dad Intelectual, Acta No. 3/93 del 14 de
setiembre de 1993.
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nes legales ya existentes, y la instru-
mentación de procedimientos abrevia-
dos (Decreto 51/93) reprimiendo la
apropiación indebida de marcas per-
tenecientes a terceros.

Si bien las actividades de la Comi-
sión se encuentran en lo que podría
calificarse como una fase preparato-
ria, lo referente a la legislación de mar-
cas apunta a una armonización de las
respectivas normas nacionales, a fin
de adecuar las diferencias constata-
das por el estudio comparativo, aún
cuando no se ha debatido cuál sería
la forma en que dicha armonización
se llevaría a cabo.

6. Conclusión

Es indudable la mutua interacción
entre Propiedad Industrial e integra-
ción regional - en el caso, el Mercosur
- que ha de llevar tanto a industriales
y comerciantes, como a las autori-
dades de los Estados Parte del Trata-
do de Asunción, a adoptar las medi-
das que, en los distintos niveles,
salvaguarden el propósito de libre cir-
culación de mercancías expresado en
el artículo 12 del Tratado.

Los empresarios, identificando la si-
tuación de sus signos distintivos, mar-
cas de fábrica, comercio y de servi-
cio, y patentes de invención, en los
demás países miembros del Tratado,
y la posibilidad de comerciar en di-
chos países, a fin de evitar infringir
los derechos de terceros.

Las autoridades de los Estados Par-
te, definiendo las posibles soluciones a
la gama de posibles situaciones conflic-
tivas que eventualmente pudieran re-
sultar un obstáculo a la libre circulación
y derivar en una compartimentación del

mercado. Análisis que ya ha empeza-
do a insinuarse en las actividades del
Subgrupo VII del Mercosur.

Los derechos de Propiedad Indus-
trial y la integración económica no son
conceptos inconciliables, y una clara
consciencia del alcance de tales de-
rechos habrá de facilitar, en mucho,
el proceso de integración iniciado en
Asunción el 26 de marzo de 1991.
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Jurisprudencia

POLYTRIN vs. POLYTRIM

Un caso de confundibilidad

Dra. Graciela Road D'lnnperio

n Tribunal de lo Contencioso
Administrativo

Montevideo , 3 de mayo de 1989.
No. 177

VISTOS: Para sentencia definitiva y en úni-
ca instancia estos autos caratulados: "A.A.
S.A. CON ESTADO. MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA Y ENERGIA. ACCION DE NU-
LIDAD" (No. 139/987).
RESULTANDO: 1) a- La actora demanda
la anulación del acto administrativo dic-
tado por el Centro Nacional de la Propie-
dad Industrial de fecha 19 de agosto de
1985, que deniega el registro de la marca
POLYTRIN (Acta 183. 187). La referida re-
solución es publicada en el Diario Oficial
el 15 de julio de 1986 (fs. 32 vta. de los
antecedentes ). El 4 de agosto de 1986 (fs.
7) se interponen los recursos de revoca-
ción y jerárquico en subsidio.

Configurada la denegatoria ficta la ac-
tora deduce la acción anulatoria en un
todo de acuerdo con las disposiciones le-
gales en vigencia , el 27 de febrero de 1987
(fs.5).

No existiendo observaciones de carác-
ter adjetivo que formular se pasa a anali-
zar la cuestión de fondo planteada.

b- la actora dice que solicitó el 8 de
octubre de 1981, el registro de la marca
POLYTRIN, para distinguir "preparacio-

nes para matar yuyos y destruir alima-
ñas" de la Clase 9.

La Sección Marcas del Centro
Nacional de la Propiedad Industrial, obje-
tó la solicitud en base a la existencia de
un trámite de registro anterior de la mar-
ca POLYPRIM, Acta No. 179.565, promo-
vido por B.B. LTD.

B.B. LTD., prestó su consentimiento ex-
preso al otorgamiento de la marca solici-
tada por su mandante.

Sin embargo , el antecedente que sirvió
de base a la oposición , registro de
POLYPRIM, Acta No. 179 .565, fue
desistida por su titular y por lo tanto nun-
ca fue conferido el mencionado registro.

Una nueva búsqueda de la Sección
Marcas del Centro Nacional de la Propie-
dad Industrial, arrojó la existencia de una
marca POLYTRIN, No. 167. 247 a favor de
B.B. LTD.

En base a este antecedente , el Centro
por resolución de 19 de agosto de 1985
desestimó el registro de su mandante.

El acto procesado se fundamenta en la
existencia del antecedente originalmente
invocado de la solicitud de la marca
POLYPRIM, Acta No. 179.565, cuando la
misma fue desistida y nunca llegó a ser
marca.

Las normas violadas son el art. 4 y el
art. 18 de la ley No. 9.956.

Se comienza por el análisis del art.
4.Como surge de su texto , el mismo consa-
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gra la especialidad del registro marcario
producto a producto y no clase a clase. La
marca POLYTRIM , se solicitó originalmen-
te para "preparaciones y sustancias farma-
céuticas medicinales y veterinarias". Du-
rante el trámite de la solicitud el mismo fue
restringido a "productos farmacéuticos éti-
cos, a saber, una serie de preparaciones

tópicas antibacterianas (incluyendo gotas
para los ojos", y así fue concebida. La marca
de su mandante fue solicitada para distin-
guir únicamente "preparaciones para ma-
tar yuyos y destruir alimañas" . Ahora bien,
cubriendo las marcas en pugna, productos
específicos de distinto uso, uno humano y
otro agrícola, que naturalmente se venden
en comercios de distinta clase, excluyendo

toda posibilidad de confusión de los consu-
midores y por lo tanto, debe primar la
disposición legal del art. 4, sobre la existen-
cia de una presunta confundibilidad entre
los signos en pugna.

La Asesoría Letrada del Centro Nacio-
nal de la Propiedad Industrial, en informe
del 8 de octubre de 1986, concuerda con
el criterio del compareciente y aconseja por
tanto el registro de la solicitud de su
mandante.La propia Dirección del Centro
Nacional de la Propiedad Industrial, com-
partió el criterio de la Asesoría Letrada en
nota del 13 de octubre de 1986, pero no
pudo dictar la resolución correspondiente
porque se había vencido el término para
conocer en el recurso de revocación.

El Centro Nacional de la Propiedad In-

dustrial se basa por lo dispuesto en el art.
18 de la Ley No. 9.956 para efectuar opo-
siciones de oficio. El compareciente entien-
de que la interpretación de la norma cita-
da es equivocada, puesto que el mencio-
nado artículo no habilita a la Adminis-
tración a realizar oposiciones de oficio.

II) La demandada contesta y dice que
la firma actora solicitó, ante el Centro Na-
cional de la Propiedad Industrial, el regis-
tro de la marca POLYTRIN, para distin-
guir preparaciones para matar yuyos y
destruir alimañas, de la clase 9.

Según consta en fs. 5vta. de los antece-
dentes agregados, el Centro Nacional de

la Propiedad Industrial dedujo oposición
de oficio , por encontrarse en trámite la
marca POLYTRIM, y para la misma clase
9.

Posteriormente, la solicitud de la mar-
ca POLYTRIM fue desistida por el titular
de la oposición pero se hallaba registrada
la misma marca a nombre de B.B . LTD. de
Inglaterra , también para la Clase 9.

El Centro Nacional de la Propiedad In-
dustrial, en virtud de lo expuesto, mantu-
vo la desestimación del registro solicitado
por resolución de fecha 19/8/85, de la cual

se solicita la anulación en estos obrados.
Contra la referida resolución, A.A. S.A.

interpuso en tiempo y forma los recursos
de revocación y jerárquico.

El art. 33 del decreto reglamentario de la
ley 9.956, exige que "las marcas para ser
registradas deberán ser claramente dife-
rentes a las que se hallan inscriptas o en
trámite de inscripción.

En el caso de autos, la marca solicitada
por la actora es prácticamente idéntica a la
pre-registrada por la firma B.B. LTD. de
Inglaterra, POLYTRIM, para la clase 9.

Si bien es cierto que la marca registra-
da POLYTRIM, cubre productos diferen-
tes a los que cubriría la solicitada
POLYTRIN, es innegable que en ambas
marcas se incluyen productos que pueden
llevar a confusión, al consumidor o ex-
pendedor poco atento que tenga ambos
productos en uso y en tal caso se estaría
en una situación de peligro para el ser
humano.

Por último, siendo tan vasto el campo
de la fantasía, el cual brinda múltiples op-
ciones, elegir una marca casi idéntica a
otra ya registrada para la misma clase, aun
cuando cubra productos diferentes, está
demostrando que no se ha actuado de con-
formidad a lo preceptuado por el art. lo.
de la ley 9.956.

Funda el derecho en el Ley 9.956, y en
el art . 33 de su decreto reglamentario.

III) Se abrió a prueba por 60 días (fs.
8v.) y se produjo la certificada a fs. 25;
alegó la actora a fs. 26-29; y la deman-
dada a fs. 31 y vta.; el Sr. Procurador del
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Estado produjo su dictamen a fs. 33 y 34,

aconsejando confirmar el acto; y se orde-
nó pasar a estudio por su orden y se lla-
maron autos para sentencia la cual fue le-
galmente acordada.

CONSIDERANDO:
I- Aspecto formal
De acuerdo a lo relacionado en el Re-

sultando 1, literal a, la vía administrativa
fue bien agotada e iniciada en tiempo esta
acción.

II- Aspecto de fondo
El Tribunal rechazará la demanda y

confirmará el acto administrativo impug-
nado, por las siguientes razones:

A) Se trata de la desestimación de la
marca "POLYTRIN" (Acta No. 183.187)
para distinguir "preparaciones para ma-
tar yuyos y destruir alimañas" de la clase
9 (fs. 2v. ant.adm.), en atención a la exis-
tencia de una marca "POLYTRIM" a fa-
vor de B.B. LTD. para distinguir "produc-
tos farmacéuticos éticos a saber: una serie
de preparaciones tópicas bacterianas in-
cluyendo gotas para los ojos "de clase 9"
(fs. 56 doc.administrativa).

Una de uso veterinario y la otra de uso
humano.

B) En cuanto a la oposición de oficio
del art. 18 de la ley 9.956 el Tribunal ha
expresado en múltiples oportunidades que
no es más que una manifestación del ejer-
cicio de la competencia específica de con-
tralor propia del organismo, de conside-
ración primaria que importa en puridad
el deber (oponerse de oficio) de denegar
el registro de marcas que pudiera provo-
car confusiones en el consumidor. No se
trata de un negocio librado al juego de los
intereses privados de los particulares, sino
de una cuestión de interés público como
es el contralor de la Dirección de la Pro-
piedad Industrial tiene asignado para la
protección de los consumidores (sent. 423/
86 y 18/87 y 39/87).

Así ha dicho en Sentencia No. 18/987:
"En cuanto al fondo de la cuestión, el

Tribunal, confirmará el acto administrati-

vo impugnado. Entiende, en primer lugar,

que la Administración obró legítimamen-

te al oponerse al registro pretendido al-

zando los intereses primordiales del con-

sumidor frente a los privados de las em-

presas y en ejercicio de la facultad preve-

nida en el art. 10 de la Ley 9.956. Al res-

pecto tiene dicho que "es necesario preci-
sar que la oposición de oficio del art. 8 de
la ley premencionada, no es más que una
manifestación del ejercicio de la compe-
tencia específica de contralor, propia del
Organismo enjuiciado, de consideración
primaria, que importa en puridad el de-
ber de (oponerse de oficio) denegar el re-
gistro de marcas que pudiera provocar
confusiones al consumidor.

Por la misma razón carece de relevan-
cia que la oposición de la Administración
se hubiera manifestado fuera del plazo que
menciona el art. 18 de la ley que, como es
obvio, no ha sido establecido para limitar
las potestades del órgano de decidir por
sí o por no la solicitud de inscripción que
el interesado formula.

Lo cual no constituye un negocio libra-
do al juego de los intereses privados de
los particulares, sino una cuestión de inte-
rés público como es el contralor que la
Dirección de la Propiedad Industrial tiene
asignado para la protección de los consu-
midores" (S. No. 423, de 1o/XII/986), con-
tralor y oposición de oficio que no puede
quedar enervada por voluntad de los titu-
lares de las marcas involucradas."

"El argumento de lo decidido por la
Administración en casos anteriores y si-
milares, no es valedero, ya que la norma
constitucional (art. 310) ordena que el Tri-
bunal aprecie el acto en sí mismo; esto es,
limitándose al acto concreto y a la tam-
bién concreta situación en que se inserta,
para examinar si, en la ocasión, se ha
transgredido la legalidad aplicable; pero
en modo alguno, hacer juicio de conve-
niencia en relación a las soluciones que la
Administración diera, con anterioridad, a
casos similares. Y, en vista de tal limita-
ción de las facultades del Tribunal, lo úni-
co que cabe apreciar es si las razones que



50 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

da la Administración para fundamentar
su solución denegatoria a la solicitud de
registro, son o no lícitas (sentencia cit.)".

"Cabe admitir la fuerza de la argumen-
tación de la actora en cuanto a que, pese a
esa función de control del Registro, igual-
mente pueden coexistir en el mercado mar-
cas confundibles e, incluso, que ante la
aquiescencia de los eventuales titulares de
marcas homólogas pueda, aun sin regis-
tro, darse ese tipo de uso sin ningún gé-
nero de inconvenientes. Pero, como antes
se señala lo que debe analizar el Tribunal
es meramente la juridicidad del acto en-
juiciado y no la eficacia práctica de la ac-
tuación administrativa, siendo del resorte
legislativo acordar medidas en salvaguar-
da de situaciones como las anotadas y con-
dicionar el efectivo uso de marcas no re-
gistradas."

"Por lo demás, en la especie se da cla-

ramente una hipótesis de confundibilidad,

máxime que las denominaciones involu-

cradas refieren a productos de la misma
clase que comprende productos químicos,
de botica y droguería en que cabe extre-
mar el control, y tienen el mismo vocablo
inicial ("Amino") seguido por radicales de
escasa diferenciación, no existiendo las cla-
ras diferencias exigidas por la reglamen-
tación vigente (art. 33 del Decreto de 29/
XI/1940, art. 2o. del Decreto de 6/VII/

1945)."
C) El otro cuestionamiento se refiere al

consentimiento del titular de la marca si-
milar: por similares razones (protección
del consumidor) es obvio que no puede
acordarse al consentimiento en cuestión
el efecto permisivo que conduciría a la con-
fusión que el art. 33 del D. reglamentario
pretende precaver. De donde, si las mar-
cas son susceptibles de provocar confu-
sión en el consumidor medio, ese consen-
timiento es por completo irrelevante.

En el tercer cuestionamiento: no hay
confusión pues se trata de artículos diver-
sos.

D) Ampliando el cuestionamiento refe-
rido a que no habría confusión, pues se
trata de artículos diversos aplicados a dis-

tintos fines, puede decirse que por más

que sea exacto que se trata de productos
que se destinan a fines absolutamente di-
versos, tratándose los dos de preparacio-
nes farmacológicas, el riesgo de confusión
es grande. Es ciertamente inocuo que se
confunda el plaguicida y vermicida con el

remedio humano por quien pretende ma-

tar malezas o lombrices... pero la inversa

sería trágica.

El Tribunal comparte in totum, en ese

sentido, el fundamento que informa la re-

solución del recurso jerárquico (fs. 11/13

AA en 32 fs.).En ese sentido y aun cuando

es advertible que el acto denegatorio (fs.
32 AA) al basarse en el informe de fs. 31

v., tiene un fundamento erróneo (por cuan-

to la marca que merita el rechazo de la
registración de la marca de la actora, se-
gún ese informe, no es, en verdad, la que
se toma en cuenta en la decisión del Po-
der Ejecutivo), lo cierto es que existe un
motivo real y comprobado que fundamen-
ta suficiente la determinación administra-
tiva enjuiciada.

Por estos fundamentos y con el Sr. Pro-
curador del Estado, el Tribunal

FALLA:

Rechazando la demanda y confirman-
do el acto administrativo impugnado.

Sin especial condenación (arts. 466 CPC
y 688 C.Civil).

A los efectos fiscales, fíjanse los hono-
rarios del Abogado de la parte actora en
la cantidad de N$ 50.000 (nuevos pesos
cincuenta mil).

Oportunamente, devuélvanse los ante-
cedentes administrativos agregados, y ar-

chívese.

FDO.: Dr. José Julio Folle, Ministro -Luis
Torello Giordano, Ministro - Luis A.
Galagorri Paz, Ministro - Manuel Díaz
Romeu, Ministro - Dra. A. Pereira Núñez
de Balestrino, Ministra - Dra. Teresa L.

Fiandra, Secretaria.

dq 1
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n INTRODUCCION

La sentencia que comentamos, me-
rece destacarse no solo porque real¡-
za una correcta aplicación de nuestra
ley marcaria ,sino por su reconocimien-
to del papel que representan las mar-
cas en la actualidad , respondiendo no
solo a los intereses económicos de
su titular , sino a los intereses del pú-
blico consumidor ,destinatario de las
mismas.

Esta necesidad de conciliar los di-
versos intereses en juego en materia
marcaria contemplando el rol que des-
empeña en el funcionamiento de los
mercados , es la posición recogida ex-
presamente por nuestra ley N2 9956
de 4/10/40 y que la Dirección Nacio-
nal de la Propiedad Industrial viene
sustentando en los últimos años.

A efectos de considerar los dos as-
pectos jurídicos del fallo anotado,los
ordenaremos de esta manera: a)
confundibilidad entre marcas , y b) opo-
sición de oficio.

Antes de entrar al estudio de los
mismos , entendemos de utilidad dar
ciertas nociones generales sobre las
marcas.

n NOCIONES GENERALES

El concepto moderno de marca
apareció por primera vez en el siglo
XVIII como consecuencia del aumen-
to de las posibilidades de comunica-
ción y la sanción de leyes que garan-
tizaban la libertad del comercio y de
la industria . A partir de esa época se
intensificaron los intercambios econó-
micos tanto en el interior de los Esta-
dos como entre los propios Estados,y
la circulación en aumento de toda cia-

se de productos hizo que fuera nece-
sario poner marcas en esos produc-
tos a fin de identificarlos en interés de

los productores y de los com2reian-
tes,así como en el de los consumido•
res.

A su vez , la variedad y complejidad
del tráfico comercial , hace nacer la
marca de servicio ,destinada a prote-
ger en el mercado no un bien mate-
rial, sino una prestación de la actua-
ción de una empresa.

Si bien no existe una definición in-
ternacionalmente aceptada , podemos
decir que una marca es un signo visi-
ble que permite distinguir los bienes y
servicios de una empresa de los bie-
nes o servicios de otras empresas.-
Es un bien incorporal cuyo principal
valor consiste en el prestigio y reputa-
ción que determinada marca represen-
ta.

De lo expuesto surge que si bien
los signos marcarios desempeñan di-
versas funciones en las economías
modernas , su capacidad distintiva o
diferenciadora es la función básica o
principal de los mismos , por cuanto
es el medio que identifica los produc-
tos de su titular , acreditándolos ante
el público ; y a su vez cumple una fun-
ción de protección o garantía para el
consumidor porque puede elegir entre
diferentes productos semejantes, ase-
gurándole el producto que desea ad-
quirir.

La misión del derecho marcario es
garantizar o asegurar al titular de la
marca que lo que no se puede autori-
zar es el registro de un signo que,por
su semejanza con el signo pre-regis-
trado perturbe la función distintiva del
mismo.

Del art . 12 de la ley 9956 de 4/10/
40,surge con total claridad que la ca-
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racterística sustancial de la marca para
poder ser tal,es que con la misma sea
posible "distinguir los artefactos de una
fábrica,los objetos de un comercio o
los productos de las industrias
agrícola,extractiva,forestal y ganade-
ra".

La marca es entonces un medio dis-
tintivo que proporciona una diferencia-
ción clara entre los productos marca-
dos de una empresa, frente a los pro-
ductos similares de otras empresas
distintas, pero cabe preguntarse: si los
productos son diferentes, el peligro de
confusión en el consumidor no se pro-
duce? La respuesta es que en deter-
minadas circunstancias, es posible la
existencia de un riesgo de confusión,

tal en el caso de los productos desti-

nados a fines diferentes.

n CONFUNDIBILIDAD
ENTRE MARCAS

La sentencia que comentamos
acepta la confundibilidad tratándose de
productos que se destinan a fines ab-
solutamente diferentes. Así expresa
que: "... por más que sea exacto que
se trata de productos que se destinan
a fines absolutamente diversos, tra-
tándose los dos de preparaciones
farmacológicas, el riesgo de confusión
es grande...".

Lo expuesto, es la solución conte-
nida en el art. 4 de la ley 9956 que si
bien consagra el principio general de
la especialidad al decir: "La propiedad
exclusiva de la marca solo se adquie-
re con relación a los productos para
que hubiera sido solicitada", lo limita
sin duda alguna, por la norma del art.
3 de la misma que expresa: "La pro-
piedad exclusiva de la marca, así

como el derecho de oponerse al uso
o registro de cualquier otra que pueda
producir directa o indirectamente con-
fusión entre productos corresponderá
al comerciante o industrial que haya
llenado los requisitos exigidos por esta
ley,sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 10".

Ahora bien, el objeto de esta pro-
tección jurídica es evitar que los dis-
tintos valores empresariales que cada
empresa ha conseguido darle a sus
marcas, puedan ser desviados por otro
empresario que en forma indebida se
beneficia de ellos, y esta finalidad se
cumple organizando un derecho sub-
jetivo de carácter excluyente que tie-
ne por objeto directo al signo en sí

mismo, defendiendo al titular de la

marca no solo anta el uso de un signo
idéntico,sino impidiendo el uso y re-
gistro de signos semejantes y por tanto
confundibles.

El derecho pretende con ello evitar
que la identidad o parecido de dos
signos marcarios puedan ser causa
en el consumidor de una confusión de
cualquier índole.

Es necesario señalar que según el
grado de semejanzas de los signos
en conflicto y según la naturaleza de
los productos protegidos, dependerán
las posibilidades de que se origine el
riesgo de confusión que quiere evitar-
se.

Es presupuesto básico para juzgar
si la marca supuestamente similar es
semejante a la marca protegida, el gra-
do de aproximación y confundibilidad
de los signos entre sí apreciados en
su conjunto. Este presupuesto debe
ser ponderado según el tipo de pro-
ductos o servicios de que se trate y
en función de la categoría respectiva
de consumidores.

,1 111 1- .a No l^1111 , , ,1 0 qq 1
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En el caso de los productos farma-
céuticos la posibilidad de confusión
puede darse por configurada con un
grado menor de semejanza.

En la sentencia que nos ocupa es-
tamos en presencia no de signos se-
mejantes , sino de denominaciones
cuasi idénticas : "POLYTRIN" y
"POLYTRIM", que si bien protegen y/
o pretendían proteger productos que
se destinan a fines diversos , circuns-
tancias como el peligro de daño físico
para el consumidor abonan un riesgo
de confusión cierto y efectivo.

En síntesis , el pensamiento jurídi-
co del fallo comentado ,en este aspec-
to sustantivo , es acorde con la postu-
ra doctrinal y jurisprudencia ) tenida en
cuenta por la Tercera Reunión de Di-
rectores de Oficinas de Propiedad In-
dustrial de Argentina , Chile, Paraguay
y Uruguay, organizada por la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI), con la colaboración del
Gobierno de Paraguay y de la Aso-
ciación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y la asistencia del Programa
de la Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), Asunción, 16 a 19 de
diciembre de 1985 , Anexo III, página
35 letra k) - Marcas Farmacéuticas, y
considerada la más recomendable
para los países del área.

n OPOSICION DE OFICIO

En cuanto a la oposición de oficio
del art. 18 de la ley 9956 , el Tribunal
una vez más se pronuncia en que "...
la Administración obró legítimamente
al oponerse al registro pretendido al-
zando los intereses primordiales del
consumidor frente a los privados de
las empresas y en ejercicio de la fa-

cultad prevenida en el art . 10 de la
`ey 9956... es necesario precisar que
la oposición de oficio del art . 18 de la
ley premencionada , no es más que
una manifestación del ejercicio de la
competencia específica de contralor,
propia del organismo enjuiciado, de
consideración primaria , que importa en
puridad el deber de (oponerse de ofi-
cio) denegar el registro de marcas que
pudiera provocar confusiones al con-
sumidor".

Siendo así , cuando se presenta una
solicitud de registro de una marca y la
DNPI, de oficio , haciendo uso de sus
facultades independientes de la volun-
tad privada , examina la marca en
cuanto al fondo , no sólo sobre las ba-
ses objetivas de su registrabilidad, sino
verificando que no exista conflicto con
ninguna marca registrada o solicitada
con anterioridad , actúa dentro de los
límites de la legalidad.

Ello es lógico , ya que el consumi-
dor medio , que generalmente posee
conocimientos técnicos limitados, es-
pera que un organismo público idó-
neo en la materia lo proteja, denegan-
do marcas que pudieran provocar su
confusión, velando así que la concu-
rrencia se realice en forma legítima.

En el caso en estudio, el propieta-
rio de la marca fundamento de la opo-
sición de oficio , consintió expresamen-
te el registro solicitado , es decir que
existió un acuerdo entre titulares de
marcas confundibles , a efectos de que
la Oficina de Propiedad Industrial ad-
mitiera la coexistencia de marcas se-
mejantes que distinguían productos
comprendidos en una misma clase del
nomenclátor marcario.

Como ha manifestado en otros pro-
nunciamientos el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo expresa,que
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"...por similares razones (protección
del consumidor) es obvio que no pue-
de acordarse al consentimiento en
cuestión el efecto permisivo que con-
duciría a la confusión que el art. 33
del decreto reglamentario pretende
precaver. De donde, si las marcas son
susceptibles de provocar confusión en
el consumidor medio, ese con-
sentimiento es por completo irrelevan-
te".

Una vez más, se pone de manifies-
to la importancia de la función marcaria
de protección al consumidor, tutelán-
dose sus intereses aun cuando no
exista oposición de parte del titular de
la marca registrada.

En la especie, la necesidad de ase-
gurar la salud pública y la integridad
de la vida humana misma, determi-
nan que el Estado tutele que la marca
cumpla su función identificatoria, distin-
guiendo un producto de otro. Y mal
podría tener capacidad distintiva una
marca, si se otorgase eficacia a las
declaraciones de consentimiento de
los propietarios de marcas semejan-
tes que cubren productos con desti-
nos diferentes de una misma clase
(productos farmacéuticos), en donde
su convivencia es más delicada y pe-
ligrosa, y donde una identificación
equivocada del producto, por la falta
de la condición central de la marca,
producirá inevitablemente una real
confusión en el público destinatario.

En conclusión, la sentencia cuyo
examen nos ocupa, plasma concep-
tos medulares sobre el problema del
registro de las marcas y su contralor
por organismos estatales, destinados
a servir intereses generales, y de la
correcta aplicación de nuestra ley
marcaria, que le sirve de substrato.
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Información General

NOVEDADES RECIENTES
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LATINOAMERICA

Documento preparado por la Organizáción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

PACTO ANDINO:

Los Países miembros del Pacto
Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela) han sustituido la
anterior Decisión 313 por la Decisión
344 "Régimen Común sobre Propiedad
Industrial" adoptada el 21 de octubre de
1993 por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y que regirá a partir del 1 de
enero de 1994. Las principales modifi-
caciones se refieren al plazo de dura-
ción de las patentes que se extiende a
veinte años contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud,
así como la inclusión de normas legales
tendientes a proteger los secretos in-
dustriales, y un listado con los requisi-
tos para que una marca adquiera la
categoría de notoria, entre otros, reco-
nocimiento de los consumidores, difu-
sión, publicidad y antigüedad de la
marca en cuestión y su uso. Asimismo,
han adoptado el 21 de octubre de 1993
la Decisión 345 "Régimen Común de
Protección a los derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales",
la que se publicó el 29 de octubre si-
guiente y que los Países miembros
reglamentarán en un plazo de noventa
días a partir de la publicación.

BRASIL:

El Presidente de la Oficina Brasile-
ña de Patentes y Marcas (INPI), ha
establecido por resolución administra-
tiva (publicada en el Boletín 1187 del
31 de agosto de 1993), que a partir
del 31 de agosto de 1993, las fotoco-
pias de documentos presentados ante
el INPI, incluyendo poderes y decla-
raciones juradas, no necesitan ser le-
galizadas por escribano público en di-
cho país. Es suficiente con la decla-
ración firmada por el abogado solici-
tante en la cual se afirma que el do-
cumento presentado es copia fiel del
original.

En caso de falsedad el abogado fir-
mante será responsable criminalmen-
te por dicha acción.

CONVENIO DE PARIS:

Recientemente Bolivia, El Salvador
y Honduras se han adherido al Con-
venio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial. Bolivia depo-
sitó el instrumento de adhesión el 4
de agosto de 1993; El Salvador lo
hizo el 18 de noviembre del mismo
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año y Honduras el 3 de noviembre de
este año. La adhesión se hace efec-
tiva tres meses después de la fecha
del correspondiente instrumento de de-
pósito.

VENEZUELA:

Recientemente Venezuela ha adop-
tado la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el registro
de las marcas establecida por el Arre-
glo de Niza. Con tal motivo, todas las
solicitudes de marcas pendientes se-

rán reclasificadas una vez que sean
concedidas de acuerdo a los criterios
de clasificación de dicho Arreglo.

PERU:

En los próximos días se cumple un 1
año de la vigencia de la ley sobre re-
presión de la competencia desleal (De-
creto Ley No. 26.122, publicado el 30
de diciembre de 1993 y que entró en
vigor al día siguiente), al amparo de
la cual ya han sido resueltos varios
casos.

Por resolución No. 001230-93-
INDECOPI/OSD (93-7-7), se otorgó
una mayor protección a los nombres
comerciales. La misma dispone que
los nacionales y extranjeros domicilia-
dos en cualquiera de los Estados que
hayan ratificado o adherido a la Con-
vención General Interamericana de
Washington de 1929 y los Países
miembros del Acuerdo de Cartagena,
podrán solicitar el registro de sus nom-
bres comerciales en el Perú o iniciar
acciones como propietarios de los mis-
mos.

PCT:

La Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), Ginebra,
anuncia que la Asamblea de la Unión
del PCT ha designado a la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas como
Administración encargada de la bús-
queda internacional a partir del 22 de
septiembre de 1993.

La disponibilidad de la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas para
fungir como Administración encarga-
da de la búsqueda internacional re-
sulta particularmente positiva, ya que
hasta ahora no existe ninguna Admi-
nistración encargada de la búsqueda
internacional que se haya declarado

dispuesta a realizar las búsquedas in-
ternacionales respecto de solicitudes
internacionales presentadas en espa-
ñol, sin necesidad de traducción. Ade-
más de los beneficios para los solici-
tantes españoles, se espera que esta
designación facilite la adhesión al PCT
de otros países de habla hispana.
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Algunas publicaciones de la OMPI

No. ref Título

881 (E) The First Twenty-Five
Years of the World Intellec-
tual Property Organization

250 (S) Convenio que establece la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual

201 (S) Convenio de París para la
Protección de la Propiedad
Industrial

274 (S) Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes (PCT)

277 (S) Tratado de Budapest sobre
el reconocimiento interna-
cional del depósito de
microorganismos a los fines
del procedimiento en ma-
teria de patentes

204 (S) Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de
Marcas y Reglamento en
vigor al 1 de octubre de
1992

620 (S) Guía de licencias para los
países en desarrollo

430 (S) Guía para el registro inter-
nacional de marcas

624 (S) Guía para los países en de-
sarrollo sobre el examen de
las solicitudes de patentes

649 (S) Guía sobre las actividades
de las empresas de países
en desarrollo en materia de
propiedad industrial

815 Glosario de Propiedad In-
(EFSA) dustrial

No. ref Título

648 (S) El papel de la propiedad in-
dustrial en la protección de
los consumidores

708 (E) Guide on the Licensing of
Biotechnology

500 (SF) Clasificación internacional
de productos y servicios
para el Registro de las mar-
cas. Sexta edición

500 International Classification
(SALDE) of Goods and Services for

the purposes of the
Registration of Marks (Sixth
Edition)

Estas publicaciones se encuentran
a la venta en la OMPI,

Chemin des Colombettes 34,
CH-1211 Genéve 20, Suiza;
telex 412912 OMPICH,
fax (41)(22) 7335428;
teléfono (41)(22) 7309111.
Las mismas pueden ser solicitadas

por correo, teléfono o fax indicando el
código de la publicación que se de-
sea, idioma y número de ejemplares;
dirección del solicitante y si el envío
es por vía aérea o terrestre. El pago
puede realizarse mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta de la OMPI
Nro. 487080-81 en el Swiss Credit
Bank o mediante la apertura de una
cuenta de depósito en la OMPI la que
será debitada por el monto de las fac-
turas según liquidación mensual.
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Otras publicaciones

n International Review of Industrial n World Intellectual Property Report
Property and Copyright Law.

The Bureau of National Affairs, Inc.,
Published by the Max Planck 1231 25th Street
Institute for Foreign and N.W., Washington, D.C. 20037
International Patent, Copyright and
Competition Law, Munich
VCH Verlagsgescllschaft nbh P.O.
Box 101161
D-6940 Weinheim
Federal Republic of Germany

n European Intellectual Property
Review

Sweet & Maxwell Esc Publishing
Sweet & Maxwell Limited
Freepost, Andover, Hants SP10
5BR
England

n BNA's Patent, Trademark &
Copyright Journal

The Bureau of National Affairs, Incl,
1231 25th street
N.W., Washington, D.C. 20037

n Cuadernos de Jurisprudencia sobre
Propiedad Industrial

Centro de Estudios para el Fomen-
to de la Investigación (CEFI)
Mariano Culí, 7, 30., 2a.
Barcelona, España
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