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La publicacion de esia Re-
vista de ia Propiedad Industrial
5@ Inscnba dentro de und de
los objetvos que &l Minstero
de Indusina, Erergia v hine
fia s ha fijado sobre el tema
su difusion y la toma de con-
ciencia, por pars de iodos los
actores del guehacar nacional,
da a3 mportancia gue el mis-
rmo tena.

A Ninabes del siglo, asElimos
en &l mundo a la formacion de
bleques comerciales y a una
cracenie & Incesante globalk
zacién oel comercio.

LES MAncas constiuyen Moy
en dia herramientas imprescn-
dibles de esa realidad, aen
cuanio identifican y prastigian
8 los productos, benes y ser-
vicios gue circulan en el marco de esa globahzacion del comercio, v brindan
saguridad al misma

La reg ulacién por pare de los derechos nacionales @ mternacionales v ia
COnsiguienie protecciton de los derechos gque & demvan de la creackn de las
Marcas, regulian de parbeular Importancia para s empresancs, asesaras ¥ pro-
fesionales, al punte de que en muchos casos constituyen &l capilal mas valoso
de las empresas.

Por otra parte, las patentes de invencion, los modelos de utilidad v los disefos
industriales, refisren a la invenliva y a la tecnobogia, areas en donde nuestro pais
aun tene mucho par hacer.

Pracisamenta, la inlarmasion tecnaldbgica es hoy una harmamienta imprascindi-
ble para log invesbgadores e inventores puesio que accedendo &8 |la misma e
aharra liempa y dinera en recorrer el caming que oiros va han recormida.

Tambign resulta fendamental esa informacian para el industrial, gque conockan-
do &l estado de la técnica puadsa reducir sus castaos y compsatir con mayor
eficiancia.

Todo esto es de vital imporancia af &l mundo compeiilivo an gue vivimas, la
gue pone a| descubierto |a necesidad que S8 conozca i difunda toda |o retaciona-
oo con ta propeedad industnal, b que sa inlama realizar con asta pubheacen.

De esa forma no s0é0 estaremos cumplienda con el abpativo de tomar concladn-
cia de la impaorancia del tema sing que, lambien, defendiends al mayor capital
gue hene nueslta pais gue as |a capacidad v adutacidn da sy gants.

Ec. Eduardo Acha
Ministro de Industria, Enargia y Minasia

Montewdeo, enero de 1584
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Sistemas de Propiedad Industrial
en el Uruguay

La propiedad industrial se inscribe
dentro de un cREMPpo Mas amolio, guas
hace referencia a los bienes que son
creacion del intelecto. Estos bienes
canstiluyen la progiedad intelectual;
ésta comprende entonces dos gran-
das ambitos:

la propwedad literaria y artisti-
ca, &n la gue se inschbe o relativo al
dereche moral del o los autores de
obras iteranas o antisticas; y

- la propiedad industrial, gue
comprande an esencia lo referenie &
MAMCAS & INVENcionas.

En al presenta articuls se detaliara
gn lorma breve el marco normatvo
existente en Uruguay en materia ce
propledad Industrial, el contexio nsti-
tucional referida al tema y finalmenta
@ efeciuard un andlisis de la silua-
cign imperante. en cuanio 3 manrcas,
mambre comarcial, invenclones,
transferencia de tecnologia v Agentes
de la Propiedad Industrial,

1. MARCO NORMATIVD

La Constitucidn nacional de 1987
establece en su arficula 33: “El fraba-
ja infalacival, of derecho del aulor, s
inverilor o del arlisla, serdn reconocr-
dos y profegidos pov la lep.”

Este texto se roflera va en las Cong-
liluciones de 1834, 1942 v 1852, par

Esc. Linda M. Krudo

I gue desde muy temprano sa previo
la consideracion del tema en la orga-
mizacitn del Esfado uruguayo.

A titulo general, el ard, 491 del Co-
digo Civil eslablece ademas que: “Las
produccicnes del falento o dal ingenio
EON una propiedad e sU auvlor, ¥ se
regirdn por leyes especigies.”

Las normas nacicnales aciualmen-
{e wigartes gue regulan &l tema de
prapedad industnal san;

- Lay 9958, de 4 de octubre de
1940, {Ley de Marcas)

- Ley 10.089, de 12 de diciembra
de 18471 (Ley ode Patentes)

- Ley 14.549, de 20 de jubo de 1976
iLey de Maodalos)

Estas leyes han sido reglamenta-
das por decratos, resoluciones e in-
Gluso disposstsones gerarales mtemas
da la DNPIL.

A su vez, se agrega |a rafificacian
par parte de Uruguay de normas in-
fernacianalas an la malena:

= Corvenio que establecid la Orga-
nizacian Mundial de la Propledad In-
telectual (OMPI) (ratificado por ley Mo
14.910, de 19 de julio de 1979),

- Caonvenia de Paris para la Protec-
cxon de la Propiedad Industral (Acta
de Estocolmo ralificada por ley Mo,
14.810, de 19 de julo de 1878).

Se aplican, igualments, las prewi-
siones del Arreglo de Estrasburgo
(Clasificacian Imermacional de Paten-
tes) ¥ la Clasificacidn Internacional



B - REVISTA DE LA PROPEDALD INDUSTIIAL

para ¢l Regisiro de Marcas de Pro-
ductos y Servicios (Arreglo de Miza).

Caontinlan vigentes, aungue su apli-
cacion es practicamente inexistenie,
acuerdes celebrades por Uruguay con
paises de la regién (Tratados de
1889).

Se encuentran aciualments a estu-
din para su posibie ratficacion:

= Convenio para la Proteccion de
las Obtenciones Vegetales (LPDV);

- Tratado de Budapest para &l Re-
gistro de Micro-organismos;

- Tratado de Cooperaciin en mate-
ria da Patentas (PCT);

- Arreglo de Madnd {y Protocolo)
para el Begistre Internacional de Mar-
oas,

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

El decreto del Poder Ejecutive Mo,
160/967, de 1o. de marzo de 1067,
establece la compelencia gque cormes-
ponde a los distintos Ministerios y, en
sy art. 90, determina la asignada al
entonces Ministerio de Industria y Co-
mercio, hoy Ministerio de Industria,
Energia y Mineria (MIEM]).

En tal sentido, detalla: “A! Mimshe-
fa de fndustna y Comerncio cormeaspon-
de o cancermiemnte a;

... 15, Patenfas da imvancidn i privi-
lagios indusinaies.

16. Marcas de fdbnca y comencio,..”

La Direccidn Macional de la Propie-
dad Industrial (DNPI) es un organis-
ma depandiente ded Ministerio de In-
dustria, Energla y Minera, al que le
corresponde |3 administracidn y ela-
boracxin del Registro de la Propiedad
Imdustrial.

Su demominacicn ha varado, pa-
sando de ser "DIRECCION DE LA

PROFIEDAD INDUSTRIAL" a “CEN-
TRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL" (CHPI) v, fmalments, a
la actualmente existente da “"DIREC-
CHON NACIOMAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL" (DMP1), en virtud de Io
dispuesto por & ar. 235 de [a ey
16.170, da 28 de diciembre de 1930,

La compelencia de esta Oficina es
nacional, v es el tnico registra oficial
de marcas e invencionas a nivel de la
Adminisiracidn Publica; en realidad su
existencia con iales comebdos data
desda 1877.

En ial sentido, los servicios gue
presta la DNPI son;

- fegistro de marcas @ invenciones
(patentes de imvencidn, modelos de
utildad v disenos indusiriales);

- alencidn de consultas sobre busg-
gquedas fonéticas o de antecedenies -
tanto en marcas coma en patentes-, &
inciuso derivacién de consulias sobre
informacidn tecnalagica.

- Ragistro de la Matricula de Agen-
tes de la Propiedad Imdustnal. Si bien
mo rednen la calidad de funciomarios
de la DNPI, los Agentes da la Propie-
dad indusirial asesoran an lorma par-
ficular a los interesados an efactuar
tramites referdos a propiedad indus-
imal.

3. MARCAS -

Puede definirse a una marca comao
un signo utilizado para distinguir pro-
ductos © servicios.

Esta signo puede estar constituido
simplementa por érminos o palabras
{marca denomnativa), o por um kogo o
emblema {manca emblemdtica o figu-
rativa) o ser una combinaciin de am-
bos {marca mixta).




La marca e, entonces, un signo de
tantasia con el que se distinguen pro-
ductoe wo sarvicios. La Clasificacion
di Miza establece un nomenclator de
productos v servicios discriminados an
42 {cuarenta y dos) clases, en las que
S& agrupan sequn ol tipo de elementos.

El registro de tal signo en la Direc-
cin Nacional de la Propiedad Industrial
oiorga @l derecho exclusivo scbre el
misma - por un parodo da 10 (diez)
afios, rendvable indefinidamente por
perodos uabes, sin ambargo, ka legis-
lacidn aciualmenta vigente prevé la
existencia del uso anterior como causal
valida de oposicidn para nuevos regis-
tros, Por fanio, si blen pueds conside-
rarse gue el sistema de propiedad indus-
trial nacional es atributivo de derechos,
una excepcion al misma k constifuye la
vakoracicn dal uso antersar,

El sistema uruguays en matera de
marcas noexige el uso dela misma; por
tal razdn, cualguier inferesado pueda
regisirar Una marca v renavarla indefi-
nidamente por petiodos iguales de 10
[diez} ahog, sin usana efectivaments
en gl mercade. Sin embarga, &l arf. 5o
de la lay 9.956 plantea una Bxcepcion:
El uso de 'a marca es facullahiva; sin
embargo podra ser ohiigatont cuando
facesidades de conveniencia publica
i requiaran i asi s declare por lep”

E!l tramite de registro supone las
siquientes etapas:

- presentacion de sobicitud ante la
Direccidn Macional de la Propiedad In-
dustrial, con indicacion dal signo
mancano euyo registro se solicita, cla-
gas comprendidas ¥ datos del salic-
1anie,

- publicacidn de un extracic de fa
soficitud durante 10 (diez) dias en el
Diario Oicial;
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- presentacion de oposiciones a la
sdlicitud de registro (en el término de
20 dias desde la Gitima publicacidn);

- gxamen formal y de fondo de la
solicitud, en base a antecedentes de
registro ¥ cposiciones de tercaros in-
terpuestas;

- difgenciamiento de oposiciones;

« resolucidn concediendo o dena-
gando i registro;

- expedicidn de constancia de titu-
laridad,

En aplicacidn de las dsposicicnes
del Convenio de Pars, puede redvin-
dicarse ka priondad de un deposiio an-
terior, efecivado en akgun pais miam-
bro de la Urion de Paris; esta reivin-
dicacion de priondad puede prasen-
tarse dantra del tErming de § (seis)
rssas conlados desde la fecha de la
sodicitud onginal.

Los crilerios para determinar gué
sigND puede ser regisirado como mar-
ca, SWEgen en prncipio de & aplicacion
de fos ans. 1o, y 20. de ia ley 3.956; a
esto se suma ko previsto an el cecralo
reglamentario de fecha 23 de noviam-
bira de 1940, especalments an o rafa-
rido a indicacion de nombres gaografi-
cos ¢ de terminos genericos,

En 1al santido, el art. 33 del citado
decreio reglamentana, en la redaceian
dada por el decreto de 6 de julio de
1845, establece que "Las marcas para
serragistradas deberdn ser claramen-
te diferantes a las que se hallan ins-
criplas o en trdrmite de inscnpoion.”

Las acciones contra una marca, que
5@ resuelven a nval de la Direccion
Macional de la Propiedad Industrial,
son s siguientes:

- oposicidn: s verfica en los ca-
e0s de Impugnacion a una solicitud
de registro.
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- recursos aodminisirativas [de revo-
eacidn y ferdrguico en subsidick se
presanian luego de haber recaido reso-
lecicn en el expediente de solicitud, en
un plazo de 10 dias coridos a partir de
la natificacitn de la resolucidn; pueden
serinterpuesios por guien tiene un inle-
rés directo, personal y legitimo.

- soficitud de anwlacidn -par wia de
derecho de peficidn-; puede presen-
tarse en cualquier momento luego de
haber recaido resclucidn an al axpa-
diente de soficitud.

Las marcas en tanlo que bien juri-
dies se ancuentran en el cormarcio da

los hombres.Por tanto, pueden ser
fransferidas, va sea en forma parcial
o todal, La propledad de una marca
pasa a los herederos v ademas, pue-
de verificarse su transferencia en los
siguientes casos:

- acto voluntario enire vivas (con-
frafa);

- por digposiciones de dltima vaolun-
tad {lestamento, legado),

- particidn de sociedad convugal;

- adjudicacidn en quidacidén de so-
cledad comercial,

» adguisicidn en remate,

Adermds, la venia de un estableci-
mbgnto comercial comprende la de ka
marca, salvo que exista pacto en con-
frarig,

La transferencia de la marca se do-
cumenta an instrumanto pablico o én
documenia privado, con firmas certifl-
cadas notadalmenta. Tiene electos
entre las pares desde su olorgamien-
I3, pera para gue sufla electos contra
lercaras deba inecrbirse en la Dires-
cidn MNacional de la Propiedad Indus-
trial.

Mo axiste reguiacidin especifica que
alcance a las lioencias seobre marcas.

La marca puade ser objelc de di-
VErsos gravamenes gue alectarén su
libre disponibilidad:

- ambargo: es una medida dispues-
ta por Sede Judicial, en aplicacion de
lo previsic en el ant. 380 del Cddigo
Ganaral del Procese; la Direczion Ma-
cional de la Propiedad Industrial no
tiene competencia para ragistrar los
embargos que le son comunicados por
las autondades judiciales. Sclo toma
conocimiento de ellos v brinda infor-
macdn al respecto cada vez que le
g3 solicitado por kos interesados.

- prenda; las previsiones de la Lay
Mo, 8.292, de fecha 24 de setiembre
de 1928, sobre prenda industrial, con-
ternplan la sitvacién de los blenes de
propiedad indusirial, Especificamante,
el art, 20. de la referida ley establece,
"El condrato de prenda industrial pue-
de recaer:

.20} Sobre los darechos gue cons-

tfuyen la propiedad indusirial, como
marcas, patentes, privilegios ¥ exen-
ciones, seguras y demds indemmiza-
ciones,..."
La Direccion Nacional de la Propie-
dad Industrial no registra los confra-
tos de prenda que se presentan en
sus Oficinas; no tiene compelencia
para elio, por lo qua simplamente tlama
conccimiento de una situacidn gue se
presenta con relecion & una Mmarca gue
existe en el registro.Al solicitar infor-
macion registral sobre la marca en
cuestion, se indica la exisiencia, a ti-
ule meramente informativo, de tal si-
Tuaciin,

- prohibicidn de innovar: el ar.
316.1 dal Cadigo General del Proce-
s0 establece medidas especilicas que
puede adoptar &l fribunal actuanta an
litigios judiciales. Entre esas medidas




se inscribe la prohibicidn de innovar,
ésta constituye en los hechos la or-
den dispuesta por Sede Judicial a la
Direccidn Macional de la Propiedad In-
dustrial de no efectuar cambios -inno-
vachones- an el bien marcaric al que
reflaren. De esta forma, y en acata-
mienta a la orden judicial, la Bireccsdn
Macional no pusde autorizar renuncias
o transferencias de fitularicad de la
marca gravada, hasta fanto no reciba
la comunicacidn judicial de que e ha
levantada la prohibicién de innovar,

El registro de una marca caduca
en los siguientes casos:

- par haber vencido el (érming de
vigencia de 10 afios, sin haberse pre-
saniado la perinente solicitud de re-
novacion;

« par renuncia presentada por el fi-
fular de la marca;

- por declaracidn de nulidad dicta-
da por la autoridad  compedente (en el
caso, la Direccidn Nagional de la Pro-
piedad Indusinal en ejercicio de atr-
buciones delegadas por el Ministeno
dé |ndusiria, Energia ¥ Minena, o el
propic Tribunal de ko Contenciose Ad-
ministrativo, en fallo de anulacién del
asie o dal registrol.

& alectos de pravenir las acciones
28 “pirateria marcana” en &l Uruguay,
sa han diclade normas que pearmilen
un procedimients sumans ¥y espacial
para dictar resolucidn an l0s casos ra-
feridos [ar, 226, ey 18.320 v decreio
51503, de 27 de enoero de 1953).

Ademas, elmarco normalivo vigenie
prevé la existencia de acciones civiles
v penales en los casos de falsificacion,
adulteracién e infroduccion ilegal de
marcas, lales siuaciones s resuelven
en la drbita judicial v escapan al Ambito
de decisidn de la Direccidn Masional de
la Propiadad Industrial,
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En al sistema uruguayo de propie-
dad industnial, no existe una expresa
previsiin nomativa que contemple las
denominaciones de orgen v s mar-
cas de garantia. El arl. 27 del decreto
reglamentaria de la ley 2.956 preve el
registro de nombres geograficos pero
determina que na se asignaran dere-
chos exclusivos sobre fales términas
cuando indiquen la procedencia de los
productos o senvicios a que refiere.

4, NOMBRE COMERCIAL

El art. 24 de la ley 5.956 establece:
“El mombre del comercianie o ndus-
trigl, o el de la razdn social, o el tiuwio.
rafulo o designacidn de und casa o
establecimienty que negocie en ar-
culos deferminados, conshifuyen una
propigdad mdusinal, para los efecios
de esta ley.”

Por tando, of nombre comercial es
asimiado al régimen previsio por la
ley 9.955, dentro de o que fusre per-
tnente. Sin embargo, no existe un re-
gistro de los nombres comerciales; su
propiedad se adquiere con el usgo, ¥
no con el ragistro. Y quien quiera usar
un nombre comercial debe conlemplar
gue el mesmo se3 diferente de los ya
ewslentas para el mismo tipo de ax-
plotacedn comeancial o industrial.

Para ejercer los derechos acorda-
das por la ley no se feguiers enlon-
ces of registro dal nombre comerncial
en tanto tal; salvo al caso en que inte-
gre &l signo marcarnio,

El uso exclugive del nombre comiar-
ctal estd estrachaments kgado a la ox-
plotacion de la industria o casa de co-
mercio respectiva; por 1al razdn, ce-
&ara unlo con la explotaciin o sers
tramstérida con la mesma.
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5. INVENCIONES

Puede definirse a una invencién
como una solucidn nueva & un pro-
blema de la vida cotidiana. Eslas so-
luciones, en tanto que creaciones del
intelecto, estan protegidas como un
derecho de propiedad industrial.

En base a la diferents altura inven-
tva y a su aplicacidn industrial, exis-
ten distinfos fipos de proteccidn:

A_ patente de invencion o “gran in-
vencidn”, que hace referencia a un
nuevo invento de gran envergadura o
importancia, que ha significado un
gran avance en el conocimiento cien-

tifico, La profeccion que se acuerda
en estos casos es por el 1érmino
impramogable de 15 afios; su vigen-
cia esta condicionada al pago de anua-
lidadas =0 pana de caducidad.

En materia da patentes de imsan-
cian, el sistema noarmativa vigenta
plantea gue son imdanciones patents-
Bles: "A) Los nuewos priducios indus-
fnales. B Los nuevos maoias para ab-
fanar wn resultado o producto indus-
izl CJ La nusva aphicacidn o comin-
nacian de medios conocidos para /a
phtencidn de un resultado o producto
indusinal”

En cambio, no es matena palanta-
ble: ko que ya es conocido, ko que nd
tieme caracter industnal, lo gue 85 con-
traric & la ley, al orden publico o & &S
buenas costumbres, ¥ lag compo-
siciones medicinales y s producios
quUimGos.

B. palente ca modeio de utiided
o “pagquedia invencidn”, qQue supone
una nueva conformacicn o disposicion
ablenida an heramientzs, Otiles da tra-
bajo, elc. La protecciin se acuerds
par al emuno da 5 afos, promoga-

bles por dnica vez por otros 5 afos;
la vigencia estd también condicionada
al pago de anualidades so pena de
caducidad.

Segun ko previsto en el art, 20, de
la ey 14.549, “se consideran modelos
de uhilidad patentabies fods nuava
disposicion o conformacion oblenida
o introducida en herramientas, instru-
menlos de trabajo, ulensifos, disposi-
livos, equipos u ofros obfelos conocl-
gdos, qua importa una mejor utizacidn
o un mejor resultado en la funcidn &
que eslan destinadps.”

En cambio, no serdn modelos de
utilidad patentables los que signifiquen
maéra sustitucidn de elementos, o sim-
ple cambio de forma, dimensiones,
propofciones, ete. y no produzcan me-
jor utilizacidn o resultado en & fun-
cidn a la gue estan destinados; tam-
poco o sardn los que hayan sido mo-
fivo de solicitud antencr ¥ los contra-

rins 2l arden publico o 8 las buenas
costumbres,

C. patente de modelo o disedo in-
dusirial, que supone la adaptacicn no-
vedosa en el aspecto ormamental de
la cosala proteccion acordada por la
patente es por el término de 5 afios,
prorrogables por Unica ver por otros
5 afos; la vigencia esta también con-
dicionada al pago de anualidades, so
pana de caducidad.

A fales electos, &l arl. 13 de la ley
14.549 establece; "Los modelas o of-
sefios indusinales novedasos amgina-
les y omameaniales de productos de
la indusina, podrdn ser profegdas me-
dianfe palentes die modelos o disafios
indusiriaies. Se enlfande por modalo
o disefio indusinal @l aspecta o farma
visible incorporados o aplicados 8 un
producto indusinal gue le confiaran wn



cardcter ornamental original o una
caracteristica particular.”

Mo son patentables aguelios mode-
los que solamenie presenten dieran-
cias de caracter secundand o simpea-
menta er el color de los disefos anta-
nores 0 que posean elementos gue
respondan a lafuncidn que desempena
el producto. Tampoco puedan ser
patentados los modelos gue sean rea-
lizacianas de obras de bellas arfes, que
saan contranas al anden publico y a las
buenas coslumbees v los gue hayen
gido abjelo de solicitud antaror.

D. palenis de perfeccionamenis,
que 38 asgna a qulen mejore un des-
cubrimignto o invento patentads.

El sistema uruguayo de regisiro de
patentes recoge al principio de primer
sclicitante (first-io-file”), para consi-
derar 18 invencian, y no el de pnmer
invantor (Mfirst-lo-invent™).

El tframile para obtener un Liulo de
patente en la DNPI es ol siguiente:

- presentacion de la sclicitud, acom-
pafada de memaoria descaptiva, rei-
vindicaciongs -solo en patente de -
vencion vy modela de utilidad- vy dibu-
jos wio lormulas {en el caso de los
disenos industrales, los dibujos de-
ben mostrar el modalo en planta, cor-
ta y alzado);

« publicacion de un extracto de la
gabicitud &n el Diaro Oficial ¥ en oiro
diario de ia Capital;

« irerposicion de oposicionas o de-
nuncias, por parte de terceros,

» gxamen de forma y fonda, slec-
tuado por el Departaments de Paten-
tos,

« diigenciamienic de oposiciones o
denunclas,

- dictamen del Depararmanic e Pa-
tentes;
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- resolucion concediendo o dene-
gando ia sobcrtud;

- @n caso de concesidn: pago de
primera anualidad;

- gxpadicion de constancia de titu-
laridad.

En todos los casos de solicitud de
patente puede reivindicarse ks priori-
dad de olra saliciud presentada en el
extranjero, al amparo de las previsio-
res del Convenio de Paris. A diferen-
cia de ko que pcurre en marcas, &
plazo para presentar tal pricridad es
de 12 |(doce) meses desde el depdsi-
1o de la solicitud originaria.

Las palentas extranieras que no es-
tan én explofacion en el pais, pueden
sar revalidadas par sus titulares o he-
rederos dentro de los tres ancs de
concedidas en al pais de origen, El
tramiite 3 aplicar &5 ol mismo gue para
una concesion de patents, an lo que
fusre perdinente; el plazo por 2l que
58 concede una revdlida de patente
sard igual al que le corresponde a una
patente nacional -segun su tipo-, de-
duciendole el térming de proteccidn dal
que ya hubiere gozado en &l pais de
I}Hg’EFL

En Uruguay, el criterio de calfica-
cion de una invencion es el aplicado
internacionalmente en su gran mayo-
ria; se considera la novedad absclula
como causal determinante para um
nuevo regestro. Esto implica e estudio
profundo de los antecedentes existen-
tes en la tecnica de la invencicn gue
sa prefende profeger. En la actuali
dad, la Direccidn Macional de ka Pro-
pisdad Industrial cuenta con aniece-
dentes provenientas de su propio fon-
do documental, asi como de material
brindaga por ofras Oficinas de Pro-
pledad Indusiral; en especial se es-
fan uhlizando detos almacenados en
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discos opticos (CD-ROM). En casa de
verificarse la ratificacion del Tratado
de Cooperacion en materia de Paten-
tes (PCT) la Direccién Macional po-
dria solicitar buisquadas de cardcter
intermacional, realizadas en oficinas
especializadas en el manejo de tal do-
cumentacidn.

Para efectuar la busqueda de ante-
cadentes, se aplica la Clasificacion In-
lermacional de Patentes, en uso en
Ureguay hasta el nivel de subgrupos,
esta Clasificacidn permite agrupar las
invenciones en diversas calegorias,
segun su similitud.

Las acciones a nivel administrativo
que pueden ser inferpuestas conira
una patanta, son las siguisntas:

= ApASIEIAN O denuncia de antace-
denfes; se presenta en &l plazo
normativements previsto para alle, y
supona la impugnacién a la solicitud
de registro de una patente.

- recursos aodminstrativos: se intar-
ponen dentro del término de 10 dias
corfidos desde la resolucion gue con-
cede o denega una patente, por guien
tiare inferés personal, directo y kegit-
mo en ello,

- amulacion; se interpone en cualk
guier momento -par via de la pebicidn-,
después da concadida una patente, por
guien tiene interés directo, personal y
legitimo en elle, ¥ por las causakes
expresamente delerminadas en el art.
48 de la ley 10.089,

La normativa vigente en la actuali-
dad exige |a explotacion de la patente
concedida dentro del territono nacio-
nal. Si desde la concasion de la patente
transcurmen 3 afos sin su exploltacion,
cualguier interesado que pruabsa tal cire
cunstancia puede pedir una hoenca
obfigatoria -la que |e sera acordada por

las autoridades pertinentes- para su
axpiotacion,

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

- harencia;

- legado;

- acio entre vivos (contratos de ven-
1a o donacion).

Se instrumenta la transferencia en
gocumeanto publco o prvado -éste con

firmas certificadas notarialmente-, que,
gi bien tiena efectos entra las partes
desde su otorgamiento, debe ser ins-
eripta en la Direccion Macional de la
Propiedad Industrial para surtir efec-
tos frente & terceros. Lo misma ocu-
me con las licencias o cesiones de
explotacion, -totales o parciales- que
&8 acuarden en malera de patentes,
Las hcencias, ademds, se consideran
parsonales @ intransfenbles, saklo pre-
VIS an contrario,

Segun ko dispuesio por el an, 43
da la ley 10.089, |a tifularidad de una
patante puade comesponder al siguien-
e régimen:; persona figica, sockedad,
copropiedad o condominio. El régimen
alegide debe ser declarado expresa-
mante, ya sea en los casos de solici-
tud o de fransferencia.

Sobre una patente, en tanto gue
bien de libre disposicion por pare de
su ftitular, pueden recaar gravamenes
gue atecten la disponibdidad de la mis-
ma. En estos casos se verifican las
mismas hipdtesis que para mancas;
por tanto, puede disponerse la traba
de embargo o consfituirse prenda so-
bre tales derechos. Del mismo modo,
la Direccian Macional puede verse obli-
gada por ung probibicidn de innowvar
decretada en Sede Judicial con refe-
rencia a un tilulo de patente.



Las causas de caducidad de una
patente son las siguientes:

- gl transcurso del plazo por el que
fue acordada la proteccicn;

- la falta de pago de anualidades;

- ja hipdtesis prevista en el anl. 25
de ka ley 10.083,

Al producirse |a caducidad de la pa-
tente, la invencidn que @sta protegia
pasa al dominio plblico v cualquiar
imteresado puede explotaria libremen-
te, sin necesidad de consentimiento o
pagos por tal razdn,

Finalmenta, tambign caben en ma-
teria de patenies acciones civiles vy pe-
nales por razonas de defraudacion de
patenies por parte de quien no es su
legitimo titular. Estas acciones se ejer-
citan en el dmbito judicial v escapan
gl nivel de decizion de fa Direccidn
Macional de la Propiedad Indusinal

6. TRANSFEREMCIA
DE TECHOLOGIA
E INFORMACION TECNOLOGICA

La translerencia de tecnalogia im-
plica el fraspasc de ConoCimientos tae-
nicos (inciuido &l “krdw-how") relardo
a determinado campd de 1a Wenica o
del ane.

En la Direccidn Nacional no se efec-
tha ningin regstro o confralor sobre
s contratos de transferencia de fec-
nolegia que se realizan en el pais o
que tienen afectos sobre contrapartes
nacicnales.

Existen normas aisladas sobse el
tema. pero e aspecto mdas bien pre-
supuestal o fizcal; en realidad no hay
informacidn sistamatizada sobra &l tpo
de tecnologia gue a3 transfenda & Liru-
guay o sobre [ vigencia da la misma,
en especial con refarencia a regisiros
de patentes.
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La Unidad de Tecnologia de! Depar-
tamento de Patentes asesora en mate-
ria de tacnologia exstente en determi-
nado campo de la toreca, de acuerdo
al materal de archivo y fondo docu-
mental existente en la CHicina, Puede
fambéén diligenciar consultas a nivel de
organismes internacionales, solicitan-
do infermacidn sobre el estado de la
tdonica en determinada matera o reca-
bando datos de registro vinculados a la
solicitud presentada.

7. AGENTES DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los articulos 82 & &7 de la ley
10,0849, regiamaniados a8 su vez por
dinvarsos decratos, determinan la exis-
tencia de Agentes de la Propiedad In-
dustrial,

Para acceder a tal calidad debe
acreditarse el cumplimienta de los re-
quisitos previstos legalmante (titulo
universitano o examen de suficiencia,
entre ciros) para estar inscnpto en el
Regisiro de la Matricula de Agentes,
gue lleva la Direccign Macional de |a
Propiedad Industrial,

Los Agentes na son funcionanos de
la Direccidn Macional, sino asesores
¥ gesiores A Utulo particular ¥ en ma-
teria de propiedad industrial A la fe-
cha, existen inzcripios an la Matricula
un fotal de 154 Agentes. Tienen un
ragimen mas flexible para acraditar re-
presentacion en las diversas actua-
ciones en las que intervienen y les
corresponde, &n consacuencia, ol asa-
soramienio prolesional a interesados
&N accoder a g sistemnas de propia-
dad industrial,

Los Agentes estdn somefidos a la
polestad sancionatona de la Direccidn,
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en lo que respecta al ejercicio de sus
funciones dentro de la Cficina,

El régimen normative uruguayo no
prevé |a imervencidn del Agente de la
Propiedad Industrial en forma obliga-
tona en los tramites gue se realizan
ante la Oficina; por tanto, no necesa-
riamenie se requiera la presaniacidn
y &l seguimienic de la documentacion
a traves de Agentes. No chstante ello,
aproximadamente &l 95% de los tra-
mites que se realizan ante la Direc-
cidn Macional se hacen a través de
los servicios de diversas Agencias de
la Propiedad Industrial.

CONLLEED

El Articuls 1, numeral 2) del Con-
venio de Paris esiablece sl ambito
de la propiedad industrial; en tal senii-
do, determina: La profeccidn de /a
propledad industnial tiene por objeto
a8 palermtes de imencidn, s mode-
los de uifidad, fos dibufos 0 modelos
indusfriates, las marcas de Fhvica o
de cormerclo, 185 Marcas de senicio,
al nombre comencial fas mndiceciones
de procadencia o denarminaciones de
origen, as’ como i@ represiin de la
cormpelencia desteal "

De acuerdo al andlisis efectuado,
puade concluirse que el régimen de
propiedad industrial existente en Uru-
guay protege los distinios slementos
que conforman la matera de propie-
dad industriak; no esian especificamen-
te contempladas las indicaciones de
procedencia o denominaciones de ori-
oen,

Si bien la normaliva medular ac-
fualmante vigente data de la década
del ‘40, la misma ha side adaptada a
la necesaria svolucidn a través de re-

glamentaciones y modificaciones. No
costante ello, se impone una modar-
nizacidn integral del marco normativa,
especialmente contemplando las ten-
dencias intermacionales de integracion
y regionalizacidn. Muy especialmente
seria de interés la adhesion a Conve-
nios Intemacionales que pondrian al
Uruguay al mismo nivel de tratamien-
1o ded tema que atros paises.

En lo que respecta al contexto ins-
litucional, seria interesante la moder-
nizacsdn del sistema, brindando ma-
yor autonomia de gestion a nivel ge-
neral a la organizacion encargada de!
ratarmsenio de los derechaos de pro-
piedad industrial, de forma de permific
un tratamsents gl v electivo en la ma-
feria.

Finalmente, y en virtud de |la cre-
ciente importancia del tema de pro-
piedad industrial a nivel regional y
como facior clave en los procesos de
integracicn, seria conveniante profumn-
dizar la consideracion de mecanismas
de acercamiento al usuano fmal de los
semicios de la Direccion Macional de
la Propsedad Industrial, de forma de
proporcionar una adecuada capacita-
cidn general en la matena y de incen-
tivar el uso de kos sistemas de propie-
dad industral en los procesos da nego-
ciacion comercial, tanio a nivel nacio-
nal como regional,
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Génesis:
Un premio a la invencion nacional

Or. ing. Carlos Marguitio

La invencen es por @sencia una
creacion intelectual del ser humano
gua como resullado de su paciente
investigacidn obtiene un producto
mncvadar del estado de la técnica has-
fa entances conocido,

Lz sociedad reconoce este resulia-
do mediante un sisterna de patentes
cuyo fundamento puede definirse como
una especie de pacio en al cual s
Estado reconoce al invenior los dere-
chos éxclusivos mas la explotacidn eco-
nameca de su invento por un cetermina-
do periodo de tiempao, al final del cual la
invencin peede ser usufructuada sin
restricciones por toda la sociedad.

En esta farma #&8 obtiena una con-
junciin armoniosa de 108 dVersos in-
lereses en juego: &l apore que signi-
fiza la imvencion para la écnica desa-
rrcllando los conocimienios ecnokd-
gicos ¥ por ende, la indusira, v a la
VEZ Ofenanco sUcesnas investigacio-
nes en el érea de que e frate.

Por su parte el inventor posee |a
seguridad del reforno econdmico de
su frabajo siviéndole a la vez como
estimulo para futuras investigacionas,

Un abjetivo del Gobierno Macicnal
ha sido sl impulsar v fortalecer essa
desarralla industnal, econdmico v cian-
tifica del pais.

Justamenie uno de los instruman-
fos que ha ulilizado para su logro es
fratar de estimular ks actividad inventi-
va lavoreciendo of desarralle v ka apli-

cacidn de innovaciones tecroldgicas
nacionalas.

Es asi que por Decreto del Poder
Ejpcutivo Mo, 333977, del 15 de junio
de 1877 s& instiluyd premics anuales v
becas destinadas a los cludadancs wru-
guayos que hublesen sido favorecidos
cOnN PEtenies por sus imvenciones, mo-
dedos o disefkas indusinales.

A la vez, para hacer efective su
cumplimenio, el Poder Ejecutive es-
lablecit la designacion de un Tribunal
Asesor con ka linalidad de efectuar el
estudio técrico de las solicludes que
hubleran sido molive de patentes.

Este simbdlico premio ha sido de-
nominado “GEMESIS", como alusicn
A & idaa creadora, ongen y principsn
de iodas g cosas.

Coma |a innovacion permanents y
constanie de la industria es la mejor
garantia de crecimients econdmico da
un pais, v eéllo no gueda librado a la
casuabdad sino que es el fruto de una
imvesligacidn permanants, asle premio
e85 un pegqueno ncentive a la activi-
dad creadora de los cludadanos,

MOMINA DE PREMIOS ¥ BECAS
A INVENTORES NACIONALES

Afo 187TT:
B 5r. Hafasd Salarno
Patente de Invencidn Mo. 11354
Tema: CARRC PARA DIBUJAR
TEJIDOS CON MACQUINA CE TEJER.
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B 5. Alberto Beira

Patente de Modelo de Utilidad MNo.
117

Tema: MAQUINA SACA ARRUGAS
AL CUERO DEL CALZADD

W 5r. Francisco Alvez

Patente de Invencion No. 11424

Tema: SISTEMA UNIFICADO
PARA AUTOMOTORES

(Beca de Desarrolio Inventivo)

Anos 1978-1979:

B Or. Victor Bertullo

Patante de Invencion No. 11525

Tema: NUEVO METODO DE
HIDROLISIS DE MATERIALES
PROTEICOS PARA USO HUMANO

Y ANIMAL

B ing. Francisco Puppo y

W Sr. Adoifo Peralla

Patente da Invencion No. 11652

Tema: APARATO PARA TRAMITA-
CIOM BE ViA LIBRE EM SECCIOMNES
DE V1A UMICA DE FERROCARRILES

B Sr. Elgodoro Gorel

Patente de Modelo de Litikdad Mo,
uU-238

Tema: DESTROMCADORA DE MAIZ

m /ng. César Martinez Yaguelo

Patania de Modelo de LHilidad No.
=334

Tema: COLECTOR SOLAR DE
FLILJD LAMIMNAR

m 5r. Virgiio Dante Toccheto

Patente de Imancicn Mo, 11713

Tema: PERFECCIONARMIENTD EM
MAQLIMNAS DE MOLDURAR

iBeca de Desarrolio}

Ano 1980:

m Sr. Agustin Parma

Fatente de Invencion Mo, 11310

Tema: MEJORAS EN MOTORES
DE COMBUSTION INTERMA Y
COMPRESORES VOLUMETRICOS
ROTATIVOS

W 5r. Josd Santos Tards

Patente de Modelo de Ultilidad No.
LI-475

Tema: DISPOSITIVO CLASIFICA-
DOR DE SEMILLAS

Afo 18981:

B Or.Aicardo Dubcosvsky

Patente de Invencidn No. 12124

Tema: METODO DE OBTENCION
DE PROTEINAS DE SANGRE ANI-
MAL PARA ALIMENTACION HUMA-
NA ¥ OTRAS APLICACIONES
INDUSTRIALES

B 5r. Osvaido Miranda

Patente de Modelo de Utilidad No.
L-688

Tema: ARADO LATERAL

Ano 1982:

B 5r. Jesus Beracochea

Patente de Invencicn No, 12280

Tema: TURBOMOTOR A VIENTD

m ing. Jorge Pivel,

m Walter Barrelo y

B Hugo Gastelumeandl

Patente de Modelo de Utdidad Mo.
LI-B34

Tema; CAMARA DE COMBUS-
TIOH COM TIRAJE TORSIOMAL

Afio 1983;
B Ing. Luciana D. Raimonda
Patente de Invencidn Mo, 12365
Tema: TELAR CIRCULAR PARA
TELA DE URDIMEBRE ¥ TRAMA
W Sr. Emilio Porfela
Paterte de Invencidn Mo, 12308
Tema: ACCION RECIPROCA

Afo 1984:
W Sr. Vicente Sanchis y
W Sr. Ricardo Gutidrrez de Valle
Patenta de Invencidn Mo, 12383
Tema: CARPIDORA MECANICA
DE AZADAS ALTERMADAS



B 5r. Livio Dupetit Fuentas

Palente de Modelo de Utlidad Mo.
U-965

Tema: DISPOSITIVO FORMATIVC
DE MALLAS PARA LOSAS,

TABIQUES, BOVEDILLAS, BLOOUES
O SIMILARES

Afo 1985:

B 5S¢ Jule Oriar Flehba

Patante de Invancidn Mo, 12832

Tema; MAQUIMA PARA FORMAR
MEREMGLUES, BISCIUNTS, TRUFAS
¥ OTRO TIPO DE COMFITURAS

Ano 1986:

B Sr. Enzo Fernandez

Patermte de Modelo de Utilidad MNao.
1228

Tema: MEDIDOR DE LECHE

Afo 108T:

W Or. Orestes Flandra y

W Aoberto Sudrez

Patente de Invencion Mo, 12817

Tema: ELECTRAODOS PARA
ESTIMULACION ELECTRICA DE TE-
JIDOS VIVOS

Ano 1988:

B 5r. Armando Regusc

Patente de Inmvencion Mo, 12965

Tema: NUEVD SISTEMA DE
TRANSMISION PARA VEHICULOS

m fng. Fabba Cibuks

FPatente de Modeio de Litikdad MNo.
L1-1347

Tema: DEFURADOR DE HUMODS
¥ EASES Y PROCESO DE DEPU-
RAGION QUE ESTE INTEGHRA

B 5r. Jeziis Beracochea

Fatente de invencian Mo, 12963

Tema: TORRE PARA MOMNTAR
TURBC MOTOR A VIENTO

(Beca da Dasamaollo)
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Ao 1989: '

B Dr. Antonio Barquet

Palente de Modelo de Utilidad Mo,
U-1374

Tema: DISPOSITIVO DE FLUADOR

EXTERNO TUBULAR ESTATICO
DINAMICO

Afio 1900:

(e declararon desiertos log Pra-
rrias “Ganasis”)

Ano 1891
m Dr. Norberto Casanova y
B Dra. Dalores Torrado
Patente da lnvencicn Mo, 13144
Tema: VEMOPERFLUSOR DE VO-

LUMENES COLAPSABLES VARIA-
BLES

B Sr. Carlos Adoio Lea Plazs
Patante de Modelc de Lkilidad Mo,
-1534
Tema: DISPOSITIVO CORREC-
TOR DE PATOLOGIA VERTEEBRAL
m Dr. Alvarg Vergara Piccaluga
Fatente de Invencion Mo, 13264
Tema: PROCEDIMIENTD PARA
CBTEMER FEM DE VEGETALES
{Beca de Desarrodio)
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La Clasificacion Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas
(Clasificacion de Niza)

y su aplicacion practica

Documento preparada por la Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual (08P}

1. Origen y motivo
de la Clasificacion Internacional

A partir de la segunda mitad del
siglo XI¥, diversas oficinas naciona-
las de marcas constataron gue resul-
taba necesario, si no indispensabie,
clasificar de alguna manera los pro-
ductos a los que se aplican las mar-
cas regisiradas para evitar la acumis-
laciin de ragistros y facilitar la wigslan-
cla de las mismas.

Fue ati gue sa alaboraran distntas
clagilicackones naclonales las cuales
variaban de un pais a ofro, tanto res-
pecto al nomeno de clases como res-
pecte al sistoma de clasificacidn whli-
zado, Asi, por cilar tres aemplos, 1a
clazificacidn de Espafa constaba de
cien clases repartidas en diez grupos
distiniog; |a clasificasidn de Alemania
constaba de 41 clages, alguna de las
cuales se subdividian en subclases;
y |a classdicacion del Heino Urido cans-
taba de 54 clases.

Eafa situacidn creaba sence pro-
biamas, tanto para los solicitantes que
deseaban proteger sus marcas en va-
ros paises, como para las oficinas na-
cionales que dedicaban mucho tiem-
pr a la clasificacidn o reclasificacian
de 0% productos,

La idea de una clasificacién unifar-
me de los productos para el regisirg
de marcas se abnd pasa & partir de
principios del sigio XX, Varios congre-
505 Y AS0CIACIONES aclivos an &l cam-
po de |la propiedad indusinal se mani-
festaron a favor de que se realizaran
trabajos en fal sentido. Asi, el grupo
framcés de la Asoctacion Internacional
para ka Profecosdn de la Propiedad In-
dustrial declard en &l transcurso de
una reunicn celebrada en Paris en
1823

‘Es necesano gl odos los paises
de A Ulnion (de Pafs) wificen una
clagificacion unidorme para el regis-
Ird da marcas. A esfe fin, la Ofici-
na. Intevnacional de la Propledad In-
dustrial deberd reunir a log repre-
senianfes de lados los palses
urvamnefas para eslablecer asig ofa-
sficacion”,

A partirde 1925, en ol marco de ésa
Oficina Inernacional, antecesora de la
Organizacidn Mundial de la Propiedad
Inteleciual {OMP1), sa realizanon irakba-
jos qua condujeron, en oporfunidad de
la Conferencia Diplomalica de Londras
de 1934, a la aprobacidn de un texto
uniforma (Clasiicacidn para el Begistng
de Marcas), por parte de 17 paizes
miembros de la Unidn de Paris |
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De esta forma, la Oficina Interna-
cional publicd en 1335 la primera cla-
sificacidn inlemacional de los produg-
tos con una lista alfabética trilingie
en francés-aleman-inglés,

Era deseable que esia clasificaciin
recibiera la aprobacion general y fue-
ra adoptada por todos los paises de
la Linidn de Paris. Sin ambargo, la reu-
nidn técnica prevista a este efecto por
la Conferencia de Londres no s2 pudo
celebrar debido a las circunsiancias
paliticas y militares de la época. Hubo
que esperar veintidds afos para que
gsta Clasilicacion fuera reconocida por
un tratado multitateral, el “Arreglo de
Miza relativo a la clasificacion interna-
cional de los productos y servicios a
los que se aphcan las marcas de fa-
brica o de comercia®, celebrado enire
Eslados con ocasion de la Conferencia
Diplomatica de Miza el 15 de junio de
1857,

La Clasilicacidn entrd en wvigor el 8
de abril de 1961. El Arreglo de Miza
ha sido revisade en Eslocolmo el 14
de julio de 1967 v en Ginebra el 13 de
maya de 1977, Tras la revision de
Estocalmo, su nombre completo es
“Arreqlo de Miza relativo a la clasifica-
citn internacional de productos y ser-
vicios para el reqistro de las marcas”.
En adelanis, ioda mencion que haga-
mos en asie Artfculo del texto de este
Arraglo so refiere al texto revisada en
Ginabra en 1977, Los Estados partes
en ol Arreglo de Miza constituyen la
denominada "Unian de Miza™

2. Estructura
de la Clasificacidn de Niza

La Clasificacidon de Miza compren-
de:

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

¥

(2) una lista alfabética de produc-
fos v semvicios, con indicacidn de la
clase en la que se clasifica cada pro-
ducto o senicio.

La lista de clasas, también denomi-
nada “relaciin de clases”, indica, en
lérmeinos muy generales, el fipo de
productos 0 o8 servicios comprandi-
dos en cada una de las 34 clases de
producios y de las ocho clases de ser-
vicios. Por ejempla, el encabezamien-
o da la clase 15, “instrumentos de
misica”, implica naturalmente que to-
dos los instrumentos de masica lales
como saxofones, vicloncellos, bajos,
etc,, se clasifican en esa clase.

La lista de clases se acompana de
"notas explicativas™ (excepio la clase
23) que describen con mas detalle el
tipo de productos o senvicios incluidos
esancialmente en cada clase en cuas-
tign, asi coma, bajo la nibrica “Com-
prende principalmeante”, ks productos
o servicios relacionados cuya Cormec-
ta clasificacion podria suscitar dudas,
paro gue pertarecen a 8sa clase con-
crata v, al contrario, bajo la robrica
"Mo comprende en particular’, ague-
llos que pareracen a olras clases, En
gste MmO caso, asl como en agque-
[kas suepoesios en los que se citan ex-
cepcionas, la clase a la que pertene-
ce el producto o senvicio mencionan-
do s& cita entre paréniesis a conti-
nuacicn de esta indicacian,

Asi, relomando el gjemplo de fos
“Instrumantos de musica”, 1a nota expli-
caliva que acompana a este encabeza-
mienio precisa que esta clase “Com-
prende principalmenta los planos me-
CANICOS ¥ SUE Accesanos, las cajas de
misica y los instrumentos de midsica



gléctricos o electronicos®, pero “No
comprende, en particular, los aparatos
para el registro, ransmisidn, amplifica-
cion y reproduccicn del sarmdo (cl.08)",

La lista de clases y las nolas explica-
fivas son de gran utilidad, ya gue permi-
{en definiry dileranciar con cenlidumine
el contenido de cada una de [as clases
en relacion a las demas. Asimismo,
ayudan a deterninar la clasa apropiada
para un producto o senviclo gque no
figura en la lksta alfabética.

Coma su nombre indica, @ Vsta
alfabetica consisie en una lista de pro-
ductos y de semicios dispuestos pos
orden alfabético. Comprende unas
10,000 posiciones relativas a produe-
tas v 1.000 posiciones relativas a senvi-
clos, Cada posicidn comprende la indi-
cacikin de un producto o de un senicio
precedida de su numero de orden. Los
términos siuados entre corcheles sir-
ven para definir mejor el desting, la
funcizn, el matanal constifutivg, el sec-
for de actividad, etc., del producto o
servicio indicado por ia posicidn; asi,
porejempla, distinguen "A0175 achsco-
na {raicesde-)" (c1.31) de "A01 T4 achi-
cong [sucedéneo del cafe]” {cl.30],
"EO101 empunaduras de pueras [de
meatall” (¢l 0B} de D102 empubaduras
de puertas [pomos] [de porcelanal”
[cl.21), "A01 22 asistencia en caso de
avera de vehicubos [remolgque” {cl.39)
de "AD1 23 azistencis en caso de ave-
rias de vehiculos [reparacidn]” (cl.37].

3, Paiaes miembros
del Arreglo de Niza y
los usuarlos de su Clasificacion

Los paises que ulilizan la clasifica-
cidn de Miza son, en primer jugar, los
paizes parte en el Arreglo de Miza, Al
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1% de enerc de 1994, esios paises
&ran los siguentes:

Argefia, Alemania, Ausiralia, Aus-
tria, Barbados, Bélgica, Benin, Croacia,
Dinamarca, Eslovaqusa, Eslovenia, Es-
pana, Estados Unidos de América,
Finlandia, Federacidn de Rusia, Fran-
cia, Hungria, Ifanda, Israal, ltalia, Ja-
pan, Libano, Lischienstein, Luxembur-
ga, Yugosiavia, Marmuecos, Mdonaco,
Moruega, Paises Bajos, Portugal, Ret-
no Unido, Repdblica Checa, Ex-Re-
plblca Yugostava de Macedomsa, Sue-
cill, Suiza, Suringm, Tunez (37).

Ademas de los anteriores, todos los
paises pare en ef Ameglo de Madrd
sobre el Regisiro Intemacional de las
Marcas utilizan iguaimente la Clasifi-
cacidn de Niza; entre los que se en-
cueniran los siguentes:

Belarus, Bulgarna, China, Guba,
Egipte, Espafa, Kazakhstan,
Mangolia, Polonia, Republica Popular
Democrética de Corea, Rumania, San
Marino, Sudan, Uerania, Uzbekistan,
Wietnam.

La Clasificacidn de Niza no se utili-
za unicamente por los Paises miem-
bros de la Unidn de Miza y de la Unidn
da Madrid, sino también por k2 Oficing
de Marcas del Benelux (gue es la Of-
cina de Marcas de Bélgica, Luxem-
burgo ¥ Paises Bajos), por la Organi-
zacidn Africana de la Propiedad Inte-
lectual (OAPI}** v, seqln las informa-
ciones de que dispone la Oficina
Internacional, por los siguientes pai-
5E8 y termilonas:

** Los 14 paizas siguienies san mismbros
da la Organizacidn Afcana de la Prople-
dad Intelecfual (AP (a 19 de enam de
1992k Banin {mmbn membng del Aregke
e Mira), Burking Faso, Camanin, Conga,
Gosta da Mardl, Ghad, Gabdn, Guirsa, Mak,
Mauriana, Miger, Hepdblica Caniroalicana,
Saragal, y Togo.
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Africa del Sur, Antifias Holandesas,
Arabia Saudl, Argentina, Bahrein,
Bangladesh, Burundl, Chile, Chipra,
Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Efiopia, Filipinas, Ghana, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong,
Islas Salomdn, India, Indonesia, Irag,
Islandia, Jamaica, Jordania, Kenia,
Madagascar, Malasia, Malawi, Malta,
Mauricio, México, Micaragua, Nigeria,
Nuava Zelanda, Pakistan, Panama,
Paraguay, Perl, Qatar, Rapdblica Lini-
da de Tanzania, Ruanda, Santa Lu-
cia, Samoa, Seychelles, Sierma Leo-
na, Singapur, Sri Lanka, Tonga,
Uganda, Uruguay, Yemen, Zaire,
Zambia, Zimbabwe (57).

Como puede cbgervarse, a la fe-

cha, son mas de 120 los paises que
utilizan la clasificacsn de Niza.

4. Por qué le inleresa a un pals
ser parte an el Arreglo de Miza

Es sumaments nleresante, para um
pais gue uliliza o pretende utilizar la
Clasificacidn de Miza, llegar a ser par-
te dol Arreglc de Niza. En efecto,
cada pais parte en el Arreglo de Niza
tiena ol dorechio de estar representa-
do en la Asamblea de la Unidn de
Miza v en &l Comite da Experos, o
que le permitird paricipar activamen-
1@ en la revisidn del Arreglo asi como
an la continua actualizacidn de la
clasficacian, incluyenda, por ejempo,
la infroduccion de nuevos producios o
senvicios que son tipicos en a5 pais
o que revisten um inferés paricular
para el mismo.

Asimisma, el hecha de participar
actvamente en las reuniones del Cao-
mité de Experos favorece los contac-
tos personalas entre exparios de dife-

rentes paises, 1o cual permite inter-
cambios de punios de vista y de ex-
perisncias enriguacedoras, espacial-
mente en relacion a los nuevos pro-
ductos v senicios.

La posibilidad de describir y expli-
car los nueves productos y servicios
en estas reuniones afrece asimismo
la posibilidad de armonizar la interpre-
1acion de los critenios que deben apli-
carse para su clasificacion.

Por ofro lado, los paises parte en
el Amegle de Miza 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 retrasa las no-
lificaciones relativas a las modificacio-
nes decididas por al Comité de Ex-
pertos, asi como los ejemplares de
cada nuova edicidn de la Clasificacidn

Todo pals que no sea miambro 0o
la Unidn da Niza pueds lagar a serio,
mediante la ralificacion o la adhasién
&l Acta de Ginebra del Amreglo de Miza,
8 condicion de que sea pare del Con-
venio de Pans para la Proleccion de
la Propiedad Indusirial. La ratificacion
o la adhesion produce sus afectos tres
meases despuss de la facha de su no-
fificacion por el Direclor General da la
OMPI, a no ser qua an el propio instn-
mento ce ratificacion o de adhesion
&8 haya indicado una fecha postenior,

Es imporianta sabalar que de
acuardo a una decisién adoptada re-
clentemante por los Organos Recto-
res de la OMPI se ha facilitado enor-
mamente la adhesiin al Ameglo de
Miza para paises que va son miem-
bros de otros ratados (Unidn de Pa-
fis, por ejempia), administrados por la
COMPI Dicha decisidn elimina |a obli-
gacin de pagar una coniribucicn adi-
cional por k2 adhesién al Arreglo de



Miza de un pais ya miembro de otro
tratado & parir del 1 de enero de
1994,

Esta disposicion se aplica no sdlo
respecto del Acuerdo de Niza sing

tambien de los siguientes iratados:

- Arreglo de Estrasburgo referdo a
la Clasiicacidn Intemacional de Pa-
tentes (IPC).

- Arreglo de Locamo que establecs
la Clasificacion internacional de Dise-
fios Industrales.

- Arraglo de Viena que establece la
Clagificacion Internacional de los BEle-
mentos Figuratives de las Marcas,

5. El valor practico
de la Clasificacidn

Para los emprasarios v duehos o
fulares de marcas vy para sus agen-
tes v abegades puede sor de interés
congiderar los beneficios practicos que
la Clasificacion de Niza ofrece no solo
a la ohcina racanal de marcas sing
tambian a ellos como usuarnos del sig-
tema de marcas.

Desde &l punta de wista de la ofic-
na nacional gue registra las marcas
procedenies de alguno de lgs nume-
rosos paises gue utilizan la Clasifica-
cion de Miza, ésta permite reducir no-
tablementa los esluerzos consagrades
a la clasifizacion y reclasificacion de
los productos v servicios que consti-
tuyen &l cbjelo da la solicitud,

En efecto, existen muchas posibili-
dades de que [a sclicitud de registro
présentada par un solicitante indigue,
para los productos v servicios, s mis-
ma clasificacicn que se habia indica-
do en la solicitud del pais de ongen.
Come guiera que la clasiheacidn indi-
cada ha sdo ya conlrofada o, en U
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caso, rectificada por la oficina nacio-
ral competente del pais de ongen, &l
control de la clasificacion de los pro-

ducios y Servicios se Vera, en conse-
cuencia, facilitado en todo nuevo pais
en el que se soliclie & marca.

Mra ventaja derivada de la utiliza-
cidn de la Clasdicacion de Miza radica
en gua constituye, para las oficinas
nacionales y las agencias especiall-
zadas en la bisqueda de antenorida-
des y la vigilancia mundial de las mar-
cas, un sstema unifarme que pearmite
la creacion de fichercs y archivos de
base.

Desde al punto de vista del solici-
lante que desea proleger SUSs Marcas
cada vez en un mayor numero de pal-
ses, la utilizacidn de la Clasiflcacidn
de Miza por laa oficinas nacionales le
parmite pregentar sus solicihudes con
referancia a un Oonico sistema de cla-
sificacidn. La preparacidn de las sob-
ciludes s& wa igualmente simplificada
va que, para ka misma marca, la clasi-
ficacion de productos v sericios serd
la misma en todos los paises que han
pdoptado la Clasificacicn de Miza.
Ademas, la exislencia de la Clasifica-
cien de Miza en varios idiomas permi-
te reducir considerablemente al traba-
jo de los solicitantes cuando so trata
de presentar una lsia de productos o
de servicios en un idioma del pais de
origen de la marca,
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Estadisticas de Marcas:
¢, Que registran los uruguayos?

La Direccidn Macional de la Prople-
dad Industrial (DNPI) posee informa-
cion en archivos awlomatizados que
permiten oblaner dalos estadisticos
generales fanio de solicitudes presen-
tadas come de registros concedidos
&N malena de marcas,

En virtud de la confiabilicad del sis-
tema implementado, los datos esta-
disticos tendrian un muy escaso mar-
gen de aerror {+- 5%); ademas, reco-
gen crilerios internacionakes de clasi-
ficacion, adoptados por la Organiza-
cidn Murdial de ta Propledad Infelec-
fual (CMPI} de forma tal que las esta-
disticas obtenidas podrian ser confron-
tadas con similares de atras Oficinas
de Propiedad Industrial, para analisis
comparativos a nivel regional

En gemneral, el wolumen global de
refisir an la ONPl puede estimarse
en alrededor da TO.000-80.000 mar-
cas vigentes. Si ben las mismas n-
cluyan marcas danominativas,
emblamalicas v mbdas, puede asbmar-
se que los signos que incluyen legos
o emblemas -ya sea n forma exclu-
sivd O midta- 58 van hacende mas
frecuarntas, debido a la necesidad de
distinguir log ruevas registras de olros
antariares.

A su warz, en razon de log costas
del tramite de registro marcano -5 222
por sofcitud, § 136 por clase adicio-
nal-, un gran porcentale de las solicl-

Ese. Linda N, Krudo

ludes de marcas se efectlan para cu-
brir productos yo servicios de una o
dos Clases intemacionales.

ESTUDIO DE DATOS
ESTADISTICOS

B Concesiones de registros:

La impomancia de su andlisis se

funda en que la concesion de un re-
gistro marcario implica el asignar de-
recho exclusivo sobre el uso de 1al
signo al titular de la marca,
Por tanto, las cifras que se indican
hacen referencia a signos marcanios
concedides para distinguir productos
0 senicios, en excluswidad por parte
de sus titulares; de esta forma, de ve-
rficarse el uso por pane de un terce-
ro ajenn, &l titular tendria derecha a
oponersa al mismo ¥ acudir a la via
judicial, an su caso,

En la Gratica Mo. 1 se discriming, a
filule general, la dversa cantidad de
ragetros concedidos en el ejercicio
1992 indicando st los mismos oorres-
ponden a producios o 4 sanvicios,

Siblen an cuanio a registro de mar-
cas de sanacios 1a COMpPAracion Seria
de un 100% de registros nacioneles
frente a un 47,50% aproximado de re-
gistms de no-residantes, tal tendencia
no e mantiens exactamentie en log
miamos niveles en el caso de marcas
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4
20.000—
|
15.000—
10.000— —
— |
] |
5.000— — |
[, ] MO
RES. HES, AES. HES.
MARCAS: PRODUCTOS SERVICIOS
CIFAAS
TOTALES:
RESIDENTES NO RESIDENTES TOTALES
MARCAS
DE PRODUCTOS 18,096 13,484 31.580
MARCAS
DE SERVICIOS 1.286 616 1.812

TOTAL: 19,392 14,100 33.492

GAAFICA N® 1 - REGISTROS DE MARCAS CONCEDIDOS ENM 1582

de productos: 100% de registros na- FProductos Servicios
cionales frente 8 un 74,50% da regis-
Iros de no-residentes. Marcas de:

Se detalla especizlmente & mayor ARGENTIMA 2239 122
volumen de registros comespondiente BRASIL 1.000 24
A marcas exfranjeras, con indicackdn ALEMAMNIA 1.436 23

del pais de origan: EE.UL. 3.385 193



Estas cifras sefialan en primera ins-
tancia marcas exiranjeras registradas
an el Uruguay, y ademéas pueden ser
indicadores de imporaciones v Tepre-
ganlaciones de comercializacian y dis-
tribucidn asignadas a seclores nacio-
rales.

Si se efeclia un andlisis de los re-
gistros de marcas en al eercicio 19582,
discriminando por Clases prolegidas,
podria obtenerse la siguiente informa-
cidn:

m Clientela total

{rasidenies y no residentes)

Los datos que se pueden apraciaron
ta Grifica Mo. 2, indican que la tenden-
cia genegral es al mayor registro de
marcas en las siguiantas Clases:

5: productos farmacéuticos,

3: productos cosmeticos,

2: instrumentos clientificos, alécin-
cos5, audio, cine,

16: impresiones ¥ papeeria,

25: vestimenta y

30 comidas,
en lal orden decreciente.

(Base mdxima por
2.200 regisiros)

En esta consideracion se lienen an
cuenta los registros de ressdentes y
no residentes, par lo que inciden ks
tramites de interesados no nacionalas
para el reglalm o8 una marcg ex-
franjara; en ningun caso suponen b
explotacion wio ingreso al mercado en
forma efectiva de tales mancas,

clasa;

m Clientela nacional
{z0lo resdentas)

Los daios estadisticos expussios
en la Grafica N? 3 indican comg ten-
dencia de mayar registro nacional las
siguienies Glases, en orden decrecien-
L.
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3 : producios cosmeticos,
25: vestimenta,
18; impresionas v papeleria,
5 :productos farmaceubicos,
30: comidas,
21; articulos de menags ¥ Cocma,y
8 sinstrumentos cientificos, eléctr-
cos, audio, cine,
35: sarvicios de publicidad y nego-
Ciog, i
42 servicios vanos (por &), restau-
rartas).
{Basa mdxima por clase: 1.0 re-
gistros)

m Solicitudes de registro:

El estudio comparado de las Grall-
cas Mos. 1 v 4 demuestra gue se rei-
fera la misma fendencia -ya sea para
preductos yo servicios- en cuanio a
gesticnas de residentes y de no-rask
dentas,

Dentro de las solicifudes extranje-
ras, importa destacar las cifras gue
indican mayor volumen de soliciudes,
con detalle del pais al que perdenecen:

Productos Servicios

Solicitudes de:

ARGEMNTIMNA a4 58
BRASIL 757 aa
EE.ULL ag2 178

® Renovaclones de registros:

La Grafica N? 5 muestra la misma
landencia va vista en las Graficas 1 v
4. en cuanto a framies de residenfes
y no residenies (")

("] Loa wolimenses qua o rogssanon an 1652
B0 o8 cardcier extraordinano y no regras
earalivos de olrms sjerdicios de gestidn, v
ghatacen a la emacdhcasidn de avEsss ai ¢
marco de sjecuson del Convenio de Maojo-
rA 08 Servicios, suscrilo con o Programa
Macional de Desbumcratizacion (PRC&A.
DE],
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| 4.500—

4.000—
3.500—
3.000—

| 2.500—

2000
1.500—

1.000—
500—

DJ

SOLICITUDES:

CIFRAS
TOTALES:

RESIDENTES NO RESIDENTES TOTALES

SOLICITUD
DE PRODUCTOS 4.088

SOLICITUD
| DE SERVICIOS 1.325

TOTAL: 5.413

3.170 7.7048
4495 1.820
4,205 9.618

CADA CLASE SOLICITADA PARA REGISTRAR

SE CUENTA COMO UNA MARCA DISTINTA

' GRAFICA N° 4 - SOLICITUDES DE MARCAS - EJERCICIO 1982

=]

Merece destacarse el importante
volumen de renovaciones de marcas
referidas a producios cormespondien-
ies & Eslados Unidos de América:
1,343,

Si bian ks datos estadisticas ndi-
cados corresponden a un bien espe-
cifico como o a5 el signa marcaria,
puede efactuarse un andlisis an para-
lelo con indicaderes gubemamentales
de aconomia general,
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7.000—
6.500—
6.000—]
5.500—
S.000—
4.500—
4.000—
3.500—
3.000—
2.500—
2.000—
1.500—
1.000—

AR

RES. RES.

MARCAS: PRODUCTOS

CIFRAS
TOTALES:

RES. RES
SERVICIOS

RESIDENTES WO RESIDENTES TOTALES

MARCAS
PRODUCTOS 6.G624

MARCAS
SERVICIOS GA

TOTAL: 6722

4,328 10,052
a7 145
4,375 11.097

GRAFICA N® 5 - RENOVACIONES DE MARCAS - EJERCICIO 1992
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En tal sentido, un elemento impor-
tante a considerar, es el Froducto Bruto
Interna (PBI); al mismo supone el con-
Junto de bienas ¥ servicios que se pra-
ducen en el pais y su crecimianto impli-
ca, par ende, un aumento en la produc-
cidn de tales bienes y servicios.

Segun datos gubemamentales, el
crecimianio del PBI en &l primer se-
mestre de 1952 v el primer semestre
de 1893, se ha venficado en diversos
componentes, segun detalle:

ersem. lersem.

1982 1983
Crecimiento
PBL: T% 2.3%
Componentes
rlevantes:
W industras

rmanufaciureras 2.3% 0.3%

W consiruseion 3.4% 22.2%
W enfmgreln 10,9% 0.2%
B fransporte

W COMUNICHE. B.8% 9.0%

{Fisardn: Bolahn Gaibamakva, SEFRED)

Los itams sefalados como compo-
nentes ralevantes pusden faciments
relacionarse an algunas categorias
oon los producios v Ssenvicios que se
detallan en las Clases mtemacionalas
da reqgisiro de marcas.

Eimalmente, también es relevanta
destacar gue segan datos de la Se-
cretaria General de la Asociacian La-
tinnamericana de Integracidn (ALADI),
dentro de los paises del MERCOSUR,
Uruguay desarrclla relacionss comer-
ciales -a titulo de exportacidn e im-
pariacion- con Argentinag y Brasd en
forma mayortana. En el cuadro si-

guiente s& exponen los porcantajes de
participacién en el comercio total, per
parte de Uruguay.

Comercio interregional
dal MERCOSUR

% Participacion
anal comancio total
1980 1989 1982

URUGUAY 37.0% 388% 37.9%

Fuente: Estadishcas de Sacretaria Ganeral da
ALAD,

Esto justificaria, en consecuencia,
el velumen de los registros de marncas
provenientes de paises limitrofes, tal
cual se indicaran anlericrmente,

El andlisis estadistico de los datos
existentes en la DNPI en matena de
marcas permite un estudio de las ten-
dencias nacionales an materia de co-
mercin, B8l como de la incidencia de
registros extranjeros en diversos n-
hros de productos wa servicios. Paor
supussta qua al ro estar preavisia la
gxigencia de uso de fales registros,
U existencia no implica necesana-
menta |la explotacion comercial o in-
dustrial. Pero, de todas maneras, es
un indicador de tendencia de merca-
do, tanto a nivel nacional como regic-
ral,
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La incidencia de los derechos

de propiedad industrial
en el MERCOSUR

1. Importancia
de la Propiedad Industrial

Es innegable la importancia que ea
asigna en la actualidad a la protec-
cion de laz creaciones inteleciuales,
y, espacificameants, de la Propiedad
Industrial, en un enfomo econdmico
cada vez mas basado en la informa-
cion v la tecnologia, a tal puntd gue
las ideas v la creatividad, frecuanie-
mgnte comprandan la mayor parta de
la riquaza de ura ampresa.

La Propiedad Indusimal, como es-
pecie del génem propiedad intelectual,
campreénde la proteccion de los
descubnmientaos patentables {palentes
da inwancian, modelos de ulilidad, v
disenos industriales), v las marcas de
fabrica y comercia, ¥ de Sericis,

En tanto las marcas constituyen ks
signos dislinthvos con que comercian-
tes e industriales identifican produc-
fos o sanvicios, la proteccién bago el
regimen de patenies recae schre los
nsaves productas industriales, o so-
bra los procedimientos de indusinales
para ka fabricacicn de kas mismos.

Las marcas puedan conssle, pos
ﬁpﬂl‘l‘l.f.ﬂﬂ_ 2n nombnes, El'ﬂb!E-I"I'I.ES. o
sus combinaciones. Estos signos son
aphcados a productos a servicias, dis-
tinguiéndolos de los de los demas co-

Dr. Gusiavo Fischar

mernciantes o industnales, e mndicanda
un angen vy calidad delermnados.

Las patertes, a diferencia de ko que
ocurre con las manrcas, constituyen
un instruments de profeccidn de las
INMVENCIoNEs gue sean suscaplibles de
aplicacidn industrial, que sean nove-
dogas, v gue impliguen un desarrollo
mventivo .

La vetocidad del progreso tecnolo-
gico v dal conocmienio ha dado lugar
a una gran vanedad de descubrnimien-
fog lecnicos, que exceden oz viejos
mobdes conceptuales de las calego-
nas clisicas de marcas y patentes,
COmo ser, enire obros, los desarrollos
en ingeniera ganetica y biotecnalogia,
ias nuevas especies cultivares, log pro-
gramas de ordenador, ¥ ks circuitos
IMpresos,

La profeccion de la Propiedad In-
dustrial, constituye no_solo un-media
de lomento a [a mdustria y la investi-
fg=Can -al olorgarse, por un cierta tem-
pa, &l derstho a su uso exclusiva- simo
tambidn una formidable herramianta
oa competencsa comercial, que deler-

Defiricicn doda por la Convenodn Eurcpan

da Patentas, da 5 da ochbre de 1973, {hex-

to revisado por Decisidn del Conseio da

Bdminisiracian da la Crpangacon Europaa

de Palenbes del 21 da dicembre de 1978),
arficuin 82 (1),
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mina gue las patentes, y marcas,
constituyan los verdaderos “tesoros”
empresariales, cuyos propietarios no
vacilaran en proteger a foda costa.

De no existir un régimen idéneo
para la proteccién de las invenciones,
o los signos distintivos, a fravés del
derecho Propiedad Industrial, sus
creadores tendrian un fundado temor
a que su invencion o marca fuera co-
piada,

Esto ha motivado que en numero
crecienta, mnovaciones mdustriales, y
nuevos signos distintivos, esten sien-

do registrados en cifras record. Asi,
por ejemplo, en 1987 se solictaron,
ante la Oficina Japonesa de Marcas y
Patentes, 175.861 nuevas marcas,
existionds a esa facha 1.057.570 mar-
cas registradas en vigencia. En al
mismo perode se solictaron ante esa
Oficina mas de 600.000 nuevas pa-
tenies de invencidn ¥ modelos de uti-
lidad, y mas de 55000 disefics indus-
trigkes 2

Esta percepcidn acerca del vakor
econdmico de los derschos de Pro-
piedad Industrial y la necesidad de su
proteceidn también se refleja en el én-
fasis con gue Sus propeetarios han de-
fendido esos derechos ante infraccio-
nes par otros, Asi, por ejemplo,
Paolaroid abtuvo de Eastman Kodak
uma compensacidn de 900 millenes de
ddlares por la infraccion da sisle pa-
tentes de fotogratia instanténea, pro-
piedad de Palaroid, En mayo de 1981,
ks compania estadounidense M ob-
fuva, en primera insfancia, una com-
pensacicn por 116 millones de ddéla-
res por viclacidn a cuatro de sus pa-
tentas.

! Guide o Industial Propefy in Japan, Ed.
Japanese Pater Oflice, 15898,

El proceso de nivel mundial des-
cripto precedentemente, se ha visio
raflefado, proporcionalmente, y con las
salvedades de |a realidad del conti-
nente, en América del Sur, en donda
se advierte un aumenio en el numers
de solictudes de registro de patentes
y marcas en las Oficinas de Propie-
cad Industrial de sus paises. En el
Uruguay, en tanto a fines de [a déca-
da de los 80 se solictaban anualmen-
te aproximadamente 6.000 nuevas
marcas -tanlo por nacionales como
extranjeros- esa cifra se ha visto du-
phcada con mas de 10.000 nuevas so-
licitudes en 1992.

El fendmeno del desarrollo explosi-
vo de la Propiedad Industrial, es con-
sistente ademds con los esfuarzos por
iberalizar las condicionas comeansia-
les internacicnales, a través da los di-
versos mecaniemos bidaterales y mul-
tilaterales existentes, que han enfren-
tado suerte diversa, como o
ejemplifica la Ronda Uruguay dal
GATT, iniciada en Punta del Este, Uru-
guay, en 1888, y adn en curso.

2. El auge de la integracidn
economica regional

El proceso de integracion europen,
imiclade con & Tratado de Roma de
1857, que instaurd ia Comunidad Eco-
momaca Eurcpea y el Mercado Comun,
fue acompanado, a nivel regonal y
subregicnal, nore, centro y sudamaen-
cano, poresfuerzos de integracion que
plasmarcn an diversos tratados.

fgi, par ejemplo, en junio da 1851,
log Gobiernos de Centroamérica
acuerdan la "Carta de San Salvador”,
gue dio origan a la Organizacion de
Estados Cenfroamsafcanas, proceso



mtegracionista que, &n o econdmaco,
da origen al Mercado Comun Centro-
americana (1965]) ?,

& nival latimoamericano, en tebrero
de 1860, se celebra entre Argenfing,
Brasil, México, Paraguay, Perd v Uru-
guay, el Tratado de Montevideo, cons-
titutivo de la Asociacion Latinoas
mencana de Libre Comercio (ALALC),
cuyn obiefivo tue el de establecser una
#ona de libre comersio.

Las dificultades en implementar las
metas de liberalizacion comercial y
sconarmica cortenidas en el Tratado
de ALALC, determinaron gue se mo-
dificara el tratado orginal, firmandose
en 1980, nuevamenie en Montevideo,
el tratado gue dio origen a la Asocia-
cion Latnoarmarcana dea Inlegracidn
(ALADI,

Por su pane, en 1969, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Ecuador vy Perl, deci-
dern [a formacidn de un sistema de
integracidn, en & lamado “Acuerdo de
Caragena”, gue orlgina el Pacts Andi-
no, con al fin de proceder a la elimi-
nackn progresiva o trabas al comar-
cig, 2l establecimiento de yn amncel
comidn, ¥ la implantacidn de planifica-
citn conjunta !

En el Cono Sur, &l 28 da marzo de
1987, se firma en Asuncicn 2l fratado
del mismg nombre, con & proyecto
para la constitucion de un marcade
comin entre Argentina, Brasil, Para-
guay v Uruguay, el Mercade Comin
del Sur (MERCOSUR),

En Amésica def MNore, finalmambe,
el 12 de agosio de 1882, concluyercn

! Gavia, Fermnande, “La nksgracion oe ks
Paisas Latincamencanos y dal Canba®, cif
en Abrau, Sange, Mercosir e Inegraman”,
Mdao,, FCU, 851

¢ Abey, Seigo, “MBrcosur & Inlegracian” el
peg. 31,
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las negoclacionas entre México, Esta-

dns Unidos, y Canada, para 1a cele-
bracion del Tratado de Libre Comar-
cio da Aménca del Morte (TLC), con
el chjetvo fundamental de establecar
una zona de libre comercio entre los
paises, da conformadad con &l Acuer-
do General sobre Aranceies Aduane-
ras y Comercia (GATT), eliminando las
barreras al comercio, &l que se halla
pendients de ratificacion ®.

A, La incidencia de la propiedad
Iindustrial en los esguemas

de integracion

La creacidn de un mercado comdn
supranac:onal requiere, por dedinician,
del abatimiente y abolicidn gradual, de
las barreras legales que encierran, v
prodagen, a los mercados nacionales,

Asl, por ejemplo, & Tratado de
Aoma de 1357 que constituye la Co-
munidad Econdmica Europea, estable-
ce, en sus ariculos 22 y 37, una serie
da objeivos comuniarios, de relevan-
cia respecto de las legislaciones na-
cionales de propiedad industrial; i} la
supresion de resincciones cuantitati-
vas a la enlrada vy salida de mercade-
rias, asi como fodas las demas medi-
das de efecto equivalente, vy la elimi-
facudn da obstdculos a la libe cirou-
lacidn de ks personas, servicios, v
capitales, i} la creacidn de un rég-
men que asegure que la compatencia
ne sea distorsionada dentro dal Mer-
cado Comin, v i) & establecimients
de un mercado comun ¥,

' Tinfado de Lbré Comémcio enira Momco,
Canada vy Estados Unides, TLE, Resumen,
Semelaria de Comarcio y Fomenio indus-
frial, Mawico,

* Tratados de Integracin Ecordmica, apar-



I8 - REVESTA DE LA PROFEDAD INDUSTRIAL

Sin embarga, &l confliclo potencial
enire la intencidn de la CEE de crear
un Mercado Comun, ¥ la edstencia
de derechos de propiedad industral
nacionales, fue reconocido casi de in-
mediato luego da la entrada en vigen-
cia del tratado 7.

Esto sucede, puesto que, peseala
existencia de tratados internacionales,
bilaterales y mullilaterales, que regu-
lan aspectos extrateritoriales en ma-
feria de Propiedad Indusirial, {a legis-
lacitm en la materia se rige por el prin-
cipio de la "territorialidad”. Como prin-
cipio elemental de derecho infermacio-
nal privado, la proleccidn no pueds
exlenderse mas alld del terrtorio en
el cual el legislader puede actuar, EBo
deriva, asimismo, del conceplo de
competencia de las personas pablicas
y sus drganos, del cual el territodo,
como Hmite fisico de actuacidn, a8 sle-
mento esancial &,

Aun los tratados intemacionales an
materia de Propiedad Industrial, que
han fendido al astablacimienta de me-
Canismos comunas én los palses
migmbro para la sclucidn de condlic-
tos en la materia, reconocen |a sobe-
rania terrilorial de cada estado, como

racs 6 la Aevista do i Facultad de Darna-
che y Ciencias Sociales. Afa XV, Moo 1-4,
¥ AR XKW, Mo, -2, pag. 671 y 68

T Asi, 88 concluyd, an ol Prmer Indarmi sabie
Priiticas de Campelenca slabomado por k3
Comisidn oe la CEE, qua "8l proaTm mads
imparianie &2 conciior o SMeicse da iDE
derechas ITgaes por [BF legsinoionaes na-
cianalas oo respecio @ 8 narmas 08 com-
palensia, e cancapls 08 W mancado -
o o gud 8 essncial pane & realzacon
gal Marcado Camun y I8 WAk scondmics”
&n Primer Infoeme sobro Palilicas de Com-
pefencia, abrl de 1872

! Sayagues Lasa, Endgue, “Tratade oo Dare-
cha Adrinisirative®, Ed. 1963, Toma |, pag.
193y 55

Io haca, por epmplo, &l Convenio da
Paris para la Proteccion de la Propie-
dad Indusirial &

& pesar da gue un mercado comuan
tigne, fundementaimente, un chjstivo
economica, afecta inevitablemente la
legisiacidn nacional existents, y pue-
de, polancialmenta, restringir la bar-
tad de los estados membros con res-
pecio 8 la legislacicn refacionada con
el comercig.

Obviamenta, el grado de armoniza-
cidn legal depanderd dal grada de in-
tegracian, pero, en dlitimo fémino, un
mercado comin planaments desamo-
lado requerra idénticas condiciones
legales de mercado, para los paises
gue formen parte del misma.

Par lo que, existiendo en principo, la
disposicidn de los paises concurrenies
&n un esquema de integracion de lograr
una libre circulacicon de bienas y sani-
cios, anie larealidad de la existencia de
derechos de Propiedad Industrial, de
caracter territorial y validez naceonal,
que puaden constitusr, evantualmeantae y
en algunas cascs, un obstidculo a la
libre circulacion, o uma restnecion al
comencic en el pals an gue tisnan apl-
Cacitn, 58 hace Necesarno reconocer
cudles son dichas barreras, su alcance,
y los eventuales mecanismaos de arma-
nizacion dea los conflictos gue se pudie-
ren suscitar ' ',

" Convenciin ntemaconal para la Probescitn
do la Propiedad Induatrial, Parls. 1883, re-
wisada en Eslocoimo el 14 da julio da 1967,

= Bordaberry, Juan Podmg, “Dobe requiarse e
toma do lag mancas de carg al Mencogsie®,
an Seccidn Derechs, Bl Obsesvador, 26 de
cobubea de 1983,

" Hodriguez- Villamit, Ramim, "Las marcas y
I integmcdn”, en Rov. Marcadeo, Afo |,
Mao. 4, 1291,



4, La situacion
en el Mercado Comun del Sur
{(MERCOSUR)

4.1 Objetivos del Mercosur.

El 26 de marzo de 1991,
bra en |la ciudad de Asuncidn, Para-
guay, el fratado dal mismo nombre,
por el cual Argentina, Brasil, Paraguay
v Uruguay deciden constituir un Mer-
cado Comin, lamado Mercado Co-
mun ded Sur (MERCOSUR), ef que de-
bera definivamente perectionarse el
31 de diciemibre de 1994,

Mo se trata de un tratado definitive,
por & cual 58 consfituye &l Memado
Coman del Sur, sino que sefala la
intencidn de las partes de constitur,
para al 31 de diciambre de 1384, sl
MERCOSUR, debiendo negociarse vy
adoptarse el instrumento juridico defi-
nitivo antes de dicha fecha, segin lo
mdica el aricule 18 del Tratado de
Asuncian,

En lo que interesa desde el punio
de vista de nuestro andksis, al articu-
o 1% del Tratado definea los clarcs
ohietivas de creacion de un mercado
Bcondmico supranacional, fmplicandao,
gntre atras cosas:

a} la libre circutacitn de bienes, sof-
vicios y factores productivos entre fos
paises, a fraves de la eliminacian da
derechos aduanercs y restnccones no
arancedanas g la circulacidn de mer-
caderias, ¥ de cualguier oira medida
equivalanta.

bl el establecimients de un arancel
axtarno comdn, vy la adopeidn de una
poiitica comercial comun con relacidn
a terceros estados,

¢} la coordinacion de politicas ma-
croeconomicas y secloriales enfre los
Estados Partes -en materia de comer-
cio exlariar, agricala, industrial, liscal,

EEL:&l-E—'
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maonetana, cambiaria, de servicios,
aduanera, de iransportas y comunica-
ciones, y otras- a fin de asegurar con-
dicipnes adecuadas de compelencia
entre |os Estados Pares (el subraya-
do &5 nuestra).

d} la armonizacion de su legisla-
cidn, com al compromiso de lograr el
foralacimianto ded proceso de integra-
cidn (el subrayado es nuestra) ',

El Tratado de Asuncidn na contie-
ne minguna disposicion especifica res-
pecto a los derechos de propledad in-
dustrial, a diferencia de otros tratados
de integracidn regional, Se ha inter-
pretado, sin embargo, que la releren-
cla genérica a "restricciones no aran-
celarias a la libre circulacidén de
mencaderias y de cualquier atra medi-
da equivalente” comprends a ésta.

Esto plantea, entonces, algunas
cuestiones, que seran las gue debe-
remos delatic en los puntos gue sub-
siQusan.

En primer lugar, como conciliar el
principio general de que scbre un solo
terriforio debea regir un solo arden nor-
mativo, con la pluralidad de regime-
nes nacionales en matera de pro-
piedad industrial axistentes an bos pai-
sps miambros del MERCOSUR, Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En sequndo Wérming, analizar si
pueden encuadrarse realmente kos de-
rchos de propeedad industrial coma
restricciones” a la lbre circulacidn da
mercaderiag, ¥ cudles serian las
hipctesis en gue ello ocurma.

En tercer lugar, en caso de surgir
conflickos enire los derechos de los
cludadancs de los paises miembros

@ Abreu Bondla, Sengen, op. ofl, pdgs. S58-80,

* dracama Zorraquin, Emesio, “El Meecado
Comin dal Su (MERCOSLUIRA) v la Propis-
dad Industnat™, Bs, s, Octubra de 1681
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del Tratado de Asuncidn a ese res-
pecto, referir los posibles modos de
solucidn, en caso de ser ésla posible.

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

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

A partir de! pancipio de la libertad da
comerfcio, las legislaciones de los pal-
g5 concurrentes al Mercosur han limi-
tado esa libertad, a través de leyes de
propiadad industrial, que conceden un
derecho exclusvo, v excluyente, en
favor dal titular de esos derechos, ya
sea para el uso de una marca, o la
explolacion de una patente,

Los derechos de propiedad indus-
tnal -que sdlo puaden tener plena vi-
gencia y observancia en una econa-
mia de mercado- conceden ventajas
poonomicas imporantes a sus propie-
tarios, guienes tenan an virud de elios
el derecho exclusivo de su explofa-
cién y uso, imitéandose la posibilidad
de tercercs de ejercer la industnia v el
comercio en relackin con la concep-
cion y los signos proteqidos de una
determinada actividad econdmica ',

En puridad, los derechos de prapie-
dad industrial, comprendiendo tanto las
creaciones industriales (palentes de
irvencion, secretos comerciakes v em-
presariakes, krow-how, disefos y mo-
dedas industnales, circuitos integrados,
ete.), como kos signos distintivos (mar-
cas de fabrica y comercio, nombras

' Berkemeyer, Hogo, “El derechs de la com-
petancia y la probaccidn ded ConguEmioor an
al Marcosur”.

comerciales, marcas colectivas, térmi-
nos geograficos), no se desarrollaron
efiginalmente como Emitacicnes o res-
tricciones al comercio, sing come resul-
fado de las transiormaciones econdmi-
¢as que cperaran en ka Revalucion In-
dustrial, y de [a necesidad de reconocer
las creaciones intelectuales, Asi, se-
gun sefialaba Abraham Lincoln, “ta pro-
piedad industrial permitid a la humani-
dad unir el fuego delingenic al combusti-
ble ded interég” 1%,

Sin embargo, y leniendo en cuenta
lo ya senalado en cuanto a que los
derechos de propiedad industrial, son
tradicionalmente estrictamente territo-
rigles, pareceria “a prior” inevitable
wna colision de estos derechos, con
el propdsito expresado en al arliculo
1% del Tratade de Asuncion de elimi-
nar “cualguwer medida equivalente” a
las restricciones no arancelaras a la
circulacion de mercaderias.

En el actual estade de cosas, &l
"espacia sin fronteras interiores”, en
el que esta garantizado &l lbre trafico
de bianes, senvicios y factores produc-
tvos, tendra ante si los derechas na-
cionales de propledad indusinial, que
otorgan 8 quienes son sus Mulares la
facultad de prohibir 3 infroduccion en
ins respeclivas palses, de arliculos
producidas en olros esfados del
Mercosur que calgan dentre de los de-
rechas de exclugividad octorgados an
&l pais al cual prefandan ser introdu-
cidas ™

Asl, por ejemplo, las patenies do
invencian, son validas dnicamente en
el pais en gue han side olorgadas.

" Pegl Gubérmaz, Agusiin L, *Conceplo y fia-
turaleza jurickica de ke Propedad Indusinal
i 1 5E3Y

4 Aracama Zodraquin, Emesio, op, cit, pags
d-f,



Representan un verdadero monopolio |

de produccion del producto scbre &l

gue recaen, en un pais miembro del
MERCOSUR, pero no en |os demas.

Represanta, pues, para su tiukar,
la facuttad de prohibir la importacian y
camercializacidn, en el pais donde sa
encuentra regisirada la patente, de
productos producidos legitimamente
en otro pais miembro del MERCO-
SUR, pera donde k& patenie no 6 en-
cuenfra registrada.

lgualments, & otorgameenio por el
fitular da un derecho de propiedad in-
dustria a un tercers, de una licencia
de una marca o patente registradas
en un pais del Tralado de Asuncidn,
no confieren al licencialano el dere-
cho de axplotar la invencian, o ulilizar
la marca, en los demss palses del
Mercosur, fuera del pais donde los de-
rechos exclusivos fueron ofongados,
puesla gue -y a pesar del abatimiento
o abokticn o8 &S resincciones aran-
celarias al comercio- evenlualmente
pueden colidir con los derechos ax-
clusives de olras marcas v patentes
similares conceddos en ofros palses
del Tratado ',

Esto lleva, paraddjicamenta, v a pa-
sar del propdsio expresado en af Tra-
tado, a una divisidn del mercado co-
mun, 0 dareas nacionakes.

Mo debe concluirse, sinembarga, ¥
coma algum autor s ha preguntado,
que ia ratifcacion del Tratado de Asun-
citn v su definifiva conclusidn por o8
Estados Partas impligue, da pleno de-
reche, el decaimiento de los regime-
nas nacionales de propiedad imdus-
irial, como consecusncia de la impo-

Lz, Marin J, “emprizacian ta legisiacios
res nacionales v legsiacidn supranacional
DAFE CROEF UR MEdnado comin”, San Palikg,
AIEPI, Aposta 1962, pig, 2 v 55,
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sician del prncipio de libre circulacitn
o= hienes y senvicios.

En efecto, segun veremos mas aba-
o, la proteccidn que acuerdan las la-
gislaciones de propledad industnial es-
tan disefadas para proleger las crea-
ciones infeleciuales -individuales o
colectivas- reconociendose dichas
Cresciones no sdlo en el pais de ori-
gan del creador de la marca, o del
imsantar de ka patente, sind en los de-
mas paises qQue poseen regimeanes de
propiedad industnial.

Mo debe confundirse, pues, la iemi-
torialidad de los registros -en el sentido
de gue, por un principio slemental de
alicacia da las normas juridicas, y so-
berania de los Estadas, sus actos juri-
dicos no pueden sobrepasar sus fromn-
teras- con el hecho de que las mancas,
patentes u ofros derechos de propie-
dad industrial de una persona o empre-
58 perenecen a sta v gozan de reco-
nocimiEnio en todas aguellas jurisdic-
ciones que protegen v respetan los
derechos de propiedad indusirial,

Cicho de otra forma, & hecho da
que sea necesaro obtener el recong-
cimiento de desechos de propiedad in-
dusiral en cada pais meembro dal Tra-
tado de Asunclan, no enerva el hecho
de que las marcas o patenies tengan,
en principio, un sdlg tular, con las
EXCEPCIONEs que & dirdn respecto del
caso de las marcas semejantes, los
de identidad casual enfre signos, o
descubrimenios palentables obtenidos
simultaneamenie por diversos equipos
de investigadores, entré otras.

Andlisis de posibles
silugciones concrelas,

Pueden darse en la practica, distin-
tas situaciones de interaccién de los
derechos de propiedad industrial con
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un regimen de Integracion como el
planteade por el MERCOSUR, con di-
ferentes consecuencias:

a) Prateccion en fodos los palses
del Tralado. Este es el caso en que
un comarcianta 0 indusinal posea pro-
teccidn para su propiedad industrial
imarcas, patenies, ele.), en todos los
paises miembros del MERCOSUR.
Esta hipatesis, la mas simple, no pre-
senta dificultad desde el punto de vis-
ta del ingreso al Mercosur, puesto que
ni exssten trabas para la libre circula-
cidn de mercancias legitimamente pro-
ducidas por el fitular de los derechos
en uno de los Estados Pare, y co-
mercializadas en los demas. En to-
dos ellos existe prateccion de los de-
rachos de propiedad industrial del ti-
fular, pese a gue puedan exisiir algu-
nas diferencias de alcance de la pro-
teccidn.

b) Proteccidn en algunos paises.
Esta hipdlesis refiere al caso en que
&l titular posea regisiros de su propie-
dad industrial en uno de los Estados
Pare, y no en otros.

Podemaos distimguir agui, a2 su vaz:
il gue en los restantes Estados Par-
te, no existan derschos de propiedad
industrial, en favor de fercems, con-
flictivos con las del tifular. Mo se plan-
flean agui problamas en orden a ka |-
bre comarcializacidn, i} que existan
registrados, en favor de personas di-
versas del fitular, derechos de propie-
dad industrial coniclivos con ague-
llos propiedad del titular.

El caso de la “piratena marncaria”.

En esta segunda situacidn, & los
derechos de propiedad industral con-
podidos en favor de lerceros, en los
restantes Estados Parte, constituyen
casos da apropiacion indebida de la

propiedad industrial def titular original
{"pirateria marcaria”, usurpacién de
patentes, nombre comercial, etc.),
tampoco entendemos estar ante un
caso de “restriccion” a la libre circula-
cion de bienes y senvicios, originado
por el Mercosur.

En efecto, se trata de una situacidn
anomala -verdadera “patologia” juridi-
ca- remediable por la existencia y
disponibilidad de mecanismos nacio-
nales, bilaterales y multiaterales en-
tre los paises miembros del MERCO-

SUR a los efectos de solucionar es-

tos conflictos ™.

En Uruguay, por ejemplo, existen
nomas de derecho interno -el aricu-
lo 22 de la Ley de Marcas No. B856-
que prohiben la apropiackn de mar-
cas conocidas, no discrimindndose
entre macionales y extraneros. Nos
vinculan con los paises miembros del
Marcosur, ademds, fralados bilatera-
les de reconocimienio v proteccidn re-
ciproca de propiedad industrial, Buli-
lateralments, v salvo el caso da Para-
guay, los palses miembros del Trata-
do de Asuncion estdan vinculados por
el Convenio de Paris para la Protec-
cidn de la Propiedad Indusinal, que
arbitra efectivos mecanismos para la
proteccion de una ampla gama de de-
rechos de propiedad industrial, garan-
fizando & kos extranjeros los mismos
derechos que los acordados a los
nacionales de los Estados Parte del
Convenio '.

* Coreeni de Paris paca ks Probeecisn de la
Progiedad Indusirial, amicos & s, 8 y 10
biz, Tredados da Mordewideo sabha Palen-
a5 de Irvencidn y Marcas ds Comencio v
de Fabrca, Corvenconas Panmmancanas
da Patontas, Disefos v Modelos. ¥ Mancas
da Fabica y Comarndio, eic,

W Canvano e Parls of, art. 39 incisos 1], 2]
v )



El caso de la simifitud
& Menhdad por meva coincidencia.

Se trata de la hipditesis en que s
derachos de tercaras, no constituyan
casos de apropiacién indebida, copia,
imitacitn o reproduccidn, sino casos
de semilitud, o coincidandcia, en la crea-
cion chjeta del derscho.

Mo sélo es posible, sing que, de
hecho, ha aconteckdo que simultdnea-
mante sa crean, en diversos paises,
por distintas personas, signos distinti-
vos similares, o procedimientos indus-
triales, o maquinas, iguales o equiva-
lentes, con o gque ha de generarse,
inevitablemente, un confiicto.

Es asia dltima circunstancia la que
&5 susceplible de hacer lusona la abo-
licion de restricciones comerciales, y
la pretensién de ka libre cireulacian de
mercancias en el MERCOSUR, vy la
que ha generado diversas solucicnes
en el derecho comparade.

Consideramos que es difigil
compatibilizar las situaciones gue han
da darsa an al supueslo gue estamos
fratanda -coancidencia o similitud ca-
sual enlré signos o descubrimianios-
y el @sstird un numerd de casos sm
solucién general, sin peruicio de bs
acuerdos privados gue, por la via de
licencias cruzadas, aulonzaciones de
uso reciprocas, efc., puedan celebrar
los individuos o empresas afeciados.,

Algunos mecanismos de solucion
de conflictos entre derechos de pro-
piedad industrial nacionales. 5i bien
restan paco mas de doce meses para
el advenimiento -de cumplirse el cro-
nograma previsto en el Tralado de
Asuncion- del Mercago Comuon del
Sur, parace inevitable que a esie res-
pecta han de reproducirse los conflic-
log antre al ejercicio de los derechos
nacionales, v ol concepto de mercaco
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comun, gue se han verificado en otros
casos, notablements el de la Comuni-
dad Econémica Europea.

Excederia largamenta el objelo de
este trabajo el andlisis pormencrizado
de todas v cada una de las distintas
solucionas que se han arbitrado para
resalver los conflictos de propiedad in-
dustrial entre personas de los paises
miembros de esquemas de integracitn
ecordmica, v sus veniajas v desven-
fajas. Trataremos de Indicar, breve-
manie, algunas de las scluciones pro-
puestas.

Sibien las diferencias entre el Trata-
do de Roma de 1957, tanto formales
comd susianciales, han sido pusstas
en varias oporiunidades de manifiesic
por guienes han gestado el MERCDO-
SUR, no pueds dejar de advertirse gue
el conflicte entre legislacidn nacional v
libre circulacion de bienes, ha tensdo
lugar en lg Comunidad Econdmica,
dando lugar a complejas cuesbones, v
posibles scluciones,

A diferencia del Tratado de Asun-
cin, € Tratado de Roma conliene,
en sus ariculos 36 y 222, aluskn es-
pecifica a los derechos de propiedad
industrial, reconociendo gue consfifu-
ye1 una excepcion al principio de b-
bertad de circulacion de bienes, y no
58 oponen & éste. Mas aum, & ha
conchuido, 3 parir de fallos dal Trbu-
nal de Justicia de |las Comunidadas
Eurcpeas, gus los derechos de pro-
piedad industrial mo o0, an S mis-
mos, incompatibles con la ibre con-
currencia, salo en ks medida en que
g8 gjerciten abusivamente =,

B GEomez Monwmr, Jasus, “La Proeccion de
las Marcas ¥ la Libre Circulacin do Merca-
darlis an uh Marcads Cordne 13 oxpanien-

cig suropaa”, Mo, 138503, ed. OMPUTRR DY
9.
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Sobre la base de este reconocimian-
lo de [a virtualidad de las legislaciones
nacicnales en malera de propiedad
industrial, las posibles soluciones han
partido de las siguientes direcciones:

a) Interprefacion armonica de las
legislacionas existentes. El Tratado
de la Comunidad Econdmica Europea
ha instiluido un tribunal de justicia
supranacional -el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas- que,
entre ofras facultades, tiene la de in-
terpretar [as leyes nacionales en el es-
piftu comunitario de los articulos 30 a
34 del Tratado de Roma, habiendo ge-
nerada una abundante y rica jurispru-
dencia al respecto. Por un andlisis més
gefallado de los fallos del Tribunal
aconsejamos |a lectura del axcelante
trabajo del Profesor Gomez Monbtero
ya citado.

b) Esfuerzos de ammoniZzacion de
ias legislacionas nacionales, En 1987,
el Tratado de la CEE fue modificado,
a hn de culminar al proceso de consti-
fucion de un mercado comon hacia
fines de 1992, Dada la potenciahdad
de lag legslaciones nacionales an ma-
fera da propiedad industrial de crear
rasiricciones al comercio enire los pai-
s meembros, se impulsa la aproba-
cign de la pnmer Directiva #*. La Pri-

"t Lpe pencipales instrumaniss lagakas da le-
pislacn comunilana én la TEE Son |as re-
gulaciones y directhvas. Ura regulaciin as
oo caricar general § de aplicacicn drecia
@ inrnadiata en los Esiados Miembros. Las
diractives 500 obligatonas para los Estades
Minrnbros, y son ulil2ades generaiments an
la amnonizacidn de la legislacidn Aacicnal
Ragquisren do implemantacion nacional, ¥
ded ajuste da 1a legislacion naconal exis-
lemta, Puesden tenar gdechos deacios an
1amio ¥ &0 cuanio e Trbunales da bos Es-
tados Miembros eslan obligados a
casaglicar |a fagislacion nacional qua con-
irafia una gireciva.

mer Direcliva en materia de propie-
dad industrial fue adoptada el 21 de
giciemibre de 1988,

El péarrafo cuarto del ariculo 12 del
Tratado de Asuncidn, también contie-
ne una disposicidn programdtica, en
cuante expresa que el Mercado Co-
mun a conformarse el 31 de diciem-
bre de 1994 implica “el compromiso
de los Estados Pares de armonizar
sus legislaciones en las dreas pert-
nentes, para lograr el fortalecimiento
del procesa de integracion”. El parra-
to tercero, contiene una referencia a
la necesidad de una “coordinacion” de
poliicas macroscondmicas y seclonia-
les, en diversas dreas, “a fin de ase-
gurar condiciones adecuadas de com-
petencia entre los Estados Pardes™.

Si bien la armonizacidn de las |e-
gistaciones nacionales con los princi-
pios comunitarios as imporente, debe
sefialarse que la misma no elimina las
diferencias de alcance de profeccion
W gama de derechos reconocidos, de
cada pais.

) Uniformizacidn de las legislacio-
nes nacionales, La idea de crear un
sislema comundano (sea de manrcas,
de patentes, o de olres lipos d8 pro-
piedad indusiral), fodavia no ha
plasmado en la realidad.

Existen algunos avances de impor-
tancia, como la Convencién Eurcpea
di Palentes, pero gue no constituysn
una verdadera uniformizacidn de fe-
gislaciones y creacion de un derecho
unico de propiedad industrial, recono-
cido en todos los paises comundanas.

Puede adverirse, entonces, la di-
versidad de posibles sclucionas y me-
canismos que aun hoy estdn siendo
transitados, analizados v discutides en
otras experiencias de inegracidn, y
gque evenivalmente habran de reper-



cutr en el Mercosur, una vez que éste
anire, efectivaments, en funcionamien-
ta.

5. Le Comisidn de Propiedad
Intelectual del Subgrupo Vil
del MERCOSUR

Cumpliendo e mandaio del Anexo
W del Tratado de Asuncidn, se consli-
ftuyd en &l seno del Grupo Mercado
Comun, &l Subgrupo VI, de Politica
Industrial y Tecnoldgica, en cuyo am-
bio funciona la Comissan de Propie-
dad Intelecizal,

Esta Comesion, infegrada por dale-
gaciones de los cualro pases mien-
bros, v a las que han asistido obser-
vadores del sector privado, ha cele-
brado ya varias reunsones, en que ha
comenzado a delinearse los abjstivos
&f malena de propledad industrial de
los cuatro paises miembros del
bMercosur

ABl, en junio de 1983, se celebra
una reunign de la Comisién en la ciu-
ded de Asuncidn, en la que se frabajo
&n s siguisntes punias;

a) Comparacion de las legislacio-
nes saobre marcas, consideracion de
ias asimetrias entre las mismas, e
identificacidn de los puntos que regua-
ran una profundizacion a los electos
de una eveniual armonizacién fulura,

b} Discussn sobre la mefodoiogia
de trabaje en las diversas areas de
propiedad intelectual. En esle aspec-
to, parecid axislir consenso en ¢ san-
tido de exchuir, por el momenio, la dis-
cusion de las normas sobre patentes
de invencidn, lema que, como és no-
foro, es sensible para los cuatro pal-
ses, ¥ a5 debatido en oiros foros,
como ser ia Ronda Uruguay del GATT.
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En Mentevideo, en setiembre de
1993, tuvo lugar la cuarta reunion de
la Comisidn -a la que no asistid la de-
legacidn del Paraguay-, en [ que se
contined con el analisis comparative
de la legislacion vigente en materia
g marcas,

Este analisis comprendia, entra
ofros punios, lo redative a los dars-
chos del usuaro antenor, las condi-
ciongs para ser tilular de la marca, la
profeccion de las marcas notonas, las
exigencias del uso obbgatono de la
marca, los signos que pusden consti-
fuir marca, los derechos confendos por
el registro, medsos de impugnacion, in-
fracciones y sanciones, y proteccion
de las indicaciones geograficas, se-
nalandose las coincidencias y discre-
pancias enire las legsiaciones.

Se constataron similiiudes en los
sistemas de derechos, profleccion de
las marcas notorias, derechos confe-
ridas por el registro, signos gue pus-
can conslilur marcas, en fanto que
58 Indicaron sensibles diferancias en
A exigancia dal uso da la marmca (Bra-
sil y Argentina ko exigen, an tanto Uru-
guay no lo hace), los procedimientos
de regisiro, los regimenes de impug-
nacion, ¥ las indicaciones geogralicas,
entre otrog 27,

Con respedio a la concurrencia des-
keal, Iz Comisidn eoincidid en [a nece-
sidad de enfatizar la utilizacidn de los
dispositivos legales ya existentes, a
lir de prevenir el registro especulativo
de marcas y la concurrencia desleal.

Es de destacar gue Uruguay esta
eleciivamente cumpliendo esta axhor-
tacion, scbre |a bases de disposicio-

= Rpunitn Subgrupo Wil, Comesidn do Propio-
dad Intglactunl, Acta Mo 393 dal 14 de
setiomibro do 189%
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nas legales ya existentas, y 1a instry-
mentacion de procedimientos abrevia-
dos (Decreto 51/93) reprimiendo la
apropiacion indebida de marcas per-
tamacientas a terceras,

i bien las actividades de la Comi-
sion se encuentran en lo que podria
calificarse como una fase preparalo-
na, b referente a la lagislacion de mar-
cas apunta a una armonizaciin de las
respectivas normas nacionales, a fin
de adecuar las diferencias constata-
das por el estudio comparativo, adn
cuando no se ha debatido cual seria
la forma en que dicha armonizacion
g levaria a cabo.

6. Conclusidn

Es indudable la mutua interaceidn
entre Propiedad Indusiral e inlegra-
cidn regional - en ol caso, el Mercosur
- que ha de llevar tanto & industriales
y comerciantes, como a las autori-
dades de los Estades Parle del Trata-
da de Aszuncidn, a adoptar las medi-
das gue, en los distintos niveles,
salvaguarden el propdsito de Bore cir-
culacidn de mercancias expresado en
el articule 19 dal Tratado.

Los empresarios, dentificanda |a si-
tuacian de sus signos distintivos, mar-
cas da fabrica, comercio y de seni-
cio, ¥ patentes de invencidn, en los
demds palses miembros del Tratado,
y la posibilidad de comerciar en &
chos palses, a fin de evitar infringir
loa derachas de lercaros,

Las autaridades de los Estados Par-
t&, dafiniendo las posibles soluciones a
la gama de posibles situaciones conilic-
tivas gue eventualmenie pudieran ra-
sultar un obstaculo a |a libre circulacion
y derivar en una compartimentacion del

marcado. Analisis que ya ha empeza-
do a insinuarse en las actividades de!
Subgrupo VIl del Mercosur,

Los derechos de Propiedad Indus-
tnal y la integracion econdmica no son
conceptos inconciliables, y una clara
consciencia del alcance de tales de-
rechos habrd de facilitar, en mucha,
el proceso de infegracidn iniciado en
Asuncidn el 26 de marzo de 1991,
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POLYTRIN vs. POLYTRIM
Un caso de confundibilidad

B Tribunal de lo Contencioso
Adminisirativa

Montevicdes, 3 de mayo de 1985,
Mo 177

YVISTO: Para sendencia definitiva ¥ ini-
ca instancia estos autos caratulados: * A A,
S.A CON ESTADD, MINISTERED DE [N-
DUSTRIA Y ENERGIA. ACCION TE ML
LIDAD® (Mo, 139 /967,

RESULTAMNDCE 1) a- La actora demanda
ka anutacidn del acto adminlstrative dic-
tado por el Centro Nacional de la Propie
dad [ndustrial de fecha 1% de agosto de
1985, gue deniega el registro de |a marca
POLYTHRIN (Acta TAL1E7). La referida e
soiuction es publicads en el Diario Oficial
el 15 de julio de 14986 (fs, 32 via, de ke
anfecedentes). El 4 de agosto de 9846 (s,
71 se interponen ke recursos de revoca-
cifn ¥ il:T.'.iTq'l.IiL‘ﬂ- en subsidin.

Configurada la denegatoria ficta la ac-
bora deduce la aociém anulatoria en un
todo de acuerdo con las disposiciones |e-
gales en vigencia, e I7 de febrero de 1987
[fa.5)

Mo existiendo observaciones de canko-
b adjetive que formular se paga a anali-
zar la cuestiim de fondo planteada

b= la actora dice que solicitd e 8 de
actubre de 1981, of registro de la marnca
MM TRIM, para distinguir "preparacis-

fra. Graciela Aoad Dimperio

nes para matar yuyos v destrulr alima-
fas”™ de la Clase &,

La Seceidn Marcas del Centro
Macional de la Propiedad Industrial, obge-
th Ea solicibad en base a la existencia de
un bramite de n:'Eis-mn antenor de la mar-
ca POLYPRIM, Acta Mo, 17555, promio-
vido por B.B. LTE.

B.E. LTI, prests su consen imionto ex-
presa al otorgarmiento de fa marca sodici-
tada por su mandante,

Sin embargo, ¢l antecedente que sicvid
de baze a la wposicidn, registro de
POLYPRIM, Acta Mo, 1793565 {fue
desistida por =u fibular ¥ por lo fanfo nun-
ca fue cordendo el menccnado TERES

Una nueva bisqueda de la Seccion
Marcas del Centro Nacional de La Propie
dad Industrial, arrog la existencia de wna
marca POLYTRIN, Moo 167 247 a tavor de
B LTD

En base a este antecedente, & Centro
por mesolucidn de 19 de agosio de 1985
desestimd el registro die su mandante.

El aclo procesado se hundamenta en la
existencia del antecedente originalmenite
invncado de la solbcstud de la marca
POLYPRIM, Acta ™o, 172,565, cuando la
masma fue desistida ' nunca llegd a ser
MEArCA,

Las mormas visdadas som el ark 4 v el
art. 18 de la ley Mo. 5956,

Se comienza por el andlisis del art,
4.Como surge de su bexto, el mismo consa-
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gra la especialidad del registro mancario
producto s producto ¥ no clase a clase. La
marea POLYTRIM, se solicitd original men-
ke para “preparaciones v sustancias farma-
véubcas medicinalies ¥ voterinarias”. Du-
ranbe ol trimite de la solicitud el mismo fue
restringido a “productos farmacéuticos éti-
Ciie, A saber, una sene de prepataciones
kxpicas antibacterianas (incluyendo gotas
parabosogns”, v as! fue concebida. La marca
de su mandante fue solicitada para dwstin-
Ui amicamente "prpp.aran;mm para ma-
tar vuyos y destruiralimanas™, Ahora bien,
cubriendo las marcas ¢n pugna, productos
especificos de distinio usoe, uno humano y
atro agriceda, que naturalmente s venden
o comercios de distinta claw,qxclu}rund.{:
boda posibilidad deconfusion de los consu-
midores v por lo tanto, debe primar la
disposicicn legal del art. 4, sobre la existen-
cia de una presunta confundibilidad entre
lins signoes en pgna.

La Aspsoria Letrada del Centro MNacip-
nal de la Propiedad Industrial, en informe
del & de octubre de 1986, concuerda con
i criterin del comparecients v aconseja por
tanio el registro de la solicitud de su
mandante.La propia Direcesin del Centro
Mactonal de la Propiedad Industrial, com-
partich ¢l criterio de ln Asesoria Letrada en
nota del 13 de octubre die 19848, P
pud.u dictar la rescducaon ﬂ:-'rn:-upnndimbe
porque s habia vencido el Rrmimo para
conaecer en el recurso de evocacion.

El Centrn Macxmal die la Frnpdedﬂr.‘l In-
dustrial se basa por o dispuesto en el arl
16 de la Ley No. 95956 para efectusr opo-
sictores de offcn, El comparecisnts sntien-
i gL Ia |nI'L-rF1'L'h-|:i.i."m di la norma o ta-
da es equivocada, puesto que el mencio-
nado articulo no habilita 2 la Adminis-
Eracidn & realizar oposiciones de oficio.

M} La demandada contesta v dice que
la firma ackora solicikd, ante el Centro MNa-
cional de la Propiedad Industrial, el regis-
e de la marca MILYTRIN, para distin-
guiT preparaciomes para matar yuyos y
destruir alimafias, de la clase 9,

Segiln consta en s, Fvia. de los anfece-
dentes agregados, ef Centrn Macional de

Ia Propiedad Industrial dedujo oposicidn
de oficio, por encontrarse en tramibe la
marca POLYTRIM, y para la misma clase
2,
Posterbormedite, la solicitud deé la mar-
ca POLYTEIM fue desistida por el btular
de la oposicidn pero se hallaba registrada
la misma marca a nombre de BB, LTD. de
Inglaterra, tambidn para la Clase 9.

El Centro Macional de La Propiedad In-
dustrial, eén virted de o E::Pu.u.l:n_. maniu-
vis la desestimacidn del registro solicikbado
por resclucktn de fecha 19/8,/85, de [a cual
se solicita la anulacidn en estos obrados,

Comitra la referida resoluchkdn, A A 5S4
inferpuso en tempo v forma los recursos
e Tevocacidn v jerdrquico.

El art. 33 del decreto reglamentanode |a
ley 3956, exige que “las marcas para ser
registradas deberdn ser claramente dife-
renbes a las que se hallan inscriptas o en
trdrmite de inscripidn.

En ol casn de auins, la marca solicitada
por la actora es practcamente ideéntica a la

pre-registrada por la firma BB LT de
Inﬁ,lailzn'u, POLYTRIM, para la clase 9.

5i bien es cierto que | marca registra-
da POLYTRIM. cubre producios diferen-
tes a los que cubriria la selicitada
FOLYTRIM, o5 innegable que en ambas
marcas e incluyen productos que pueden
Hevar a confusidn, al consumidor o ox-
pendedor pooo atento que tenga ambos
productos en uso v en fal caso se estaria
en una situacion de peligro para el ser
humars,

Por dltimo, siendo fan vasto el campo
de la fantasia, o cual brinda malbiples op-
chones, elegir una marca casi idéntica a
otra ya registrada para la misma clase, aun
cuando cubra produckos diferentes, estd
demostrando que no se ha actuado de con-
focmddad a lo precephuado por & art 1o
da la lay 5.966.

Funda ¢l derecho en el Ley 9956, v én
el art. 33 de su decreto reglamentario.

1y e abrwds & prucba por &0 dias {fs
Bw.} ¥ s produjo la certificada a f5. 25
alegdy la actora a f& 26-3% v la deman-
dada a f5. 31 v via el 5 Procurador del




Estado produjo su dictsmen a fs 33y 34,
aconsefande confirmar el acto; y se orde-
ni pasar  estudio por su orden ¥ se lla-
maron aubos para sentencia lo cual fue Je-
galmente acordada,

CONSIDERAND:

1= Aspecto formal

e acoerdo a lo relacionsdo en el Re-
sultando [, literal a, la via administrativa
fue bien agodada & iniciada en Gempo esta
ACCINL

1= Aspecio de fondo

El Tribunal eechazard la demanda v
confirmara el acto administrative impug-
nada, por las siguwientes razones;

A} Se trata de la desestimacion de la
marca "TOLYTRINT (Acta Moo 183.187)
para distinguir “preparsciones para ma-
tar yuyos v destrulr alimatias” de la clase
9 v, antadm.), en atencitm a la exis-
tencin de una marca "POLYTRIM™ a fa-
virr de LB LTI para distinguir "produc-
bee farmaciubcoos dticos 3 saber: una =erip
de preparaciones topicas bacterianas in-
cluyende gotas para los ojos “de clase ¥
(5. 56 doc.ad ministrativa),

Una de uso veterinario v la obra de uso
hurmana,

By En cuanto a la oposicwim de ofcio
ded art. 18 de |2 lne-].' 4954 ¢l Trnbunal ha
expresado en moltiples eportunidades que
i &8 s gue uina manifestacin del eer-
cicio de la competencia especifica de con-
tralor propia del organismo, de considie-
racid primaria gue ||'npuu'|'.a 4] l:l|.1ri|:|a|:|
el deber (oponerse de oficio) de denegae
el registro de marcas que pudiera prove-
war confusiones en el consurmnider, Mo se
trata die un negecio fibrado al uego de los
inbereses privados de bos particulares, sino
de uma cuestion de intesés publico oo
el contrabor de la Direccidn de la Pro-
piedad Industrizl Hene asignade para la
proteceion de los consumidores (sent. 423/
Bh v 1887 v 39787,

Agf ha dicho en Sentlencla Mo, T8GR

“En cuanto al fondo de la cuestion, el
Tribunal, confirmard el acto admenistrati-
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vo impugnado. Enfiende, en primer lugar,
oue la Administracion obrd legiimamen-
te al oponerse al registro pretendido al-
zands Jos intereses primosdiales del con-
sumidor frente a los privados de las em-
presas ¥ en ejercicio de la facultad preve-
nida en el arl. 10 de la Ley 9956 Al res
pecto tiene dicho que "es necesario preck-
sar que Lo oposicidn de oficio del ark. & de
la ley premencionada, no es mis qua una
manifestacion del ejercicio de la compe-
tenicia especifica de contralor, propia del
Organisme enjuiciade, de consideracion
primaria, que importa en puridad el de-
ber de (oponerse de oficio) denegar el re-
gistro de marcas que pudiera provocar
confuesinnes al consumsdor,

Por la misma razon carece de relevan-
cla quee la opesickin die la Administracedn
s hubiera manifestado fuera del plazo que
menciona el art. 18 di la ley que, comooes
abyio, mo ha sido establecido para limitar
las potestades del drgano de decidic por
si 0 por Ao la sodicitud de insceipeidn gue
o inberesado fermula,

Lo cual nov constituye un negocio libea-
do af juege de los intereses privadios de
It partioulares, sbne und cosstidn de inte
rez publicn corma e of contralor que la
Direccsin de la Propiedad Industrial tiene
asignado para la profeccion de los consu-
midores™ (5, Mo, 423, de 12/ X11/986), con-
tralor y aposicion de oficio que no puede
gquedar enervada por voluntad de los titu-
lares de las marcas imvolocradas.”™

“El argumento de lo decidido por la
Administracidn en cpsos anteriores ¥ si-
milares, no e valedero, ya gue la nerma
cunstitucimal (art. 310 ordena qua el Tri-
bunal aprecee ol acto en si misma; esto s,
Timitindose al acko concreld v a la tam-
b comerela situacion en que se insert,
pard examirar &1, ¢#n la ocasion, se ha
transgredido |3 legalidad aplicable: pero
en modo alguno, hocer jubdo de conve-
rigncia an relacion a las soluciones que la
Adminisiraciin diera, con anterioridad, a
cagos similares. Y, an vista de ] limita-
e de Llas facultades del Tribunal, ko dni-
oo que cabe apreciar es si las razones que
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da la Administracidn para fundamentar
su solucién denegatoria a la solicitud de
regeEtrn, som o mo lbsitas (zenbencia cb)”,

“Cabe admitir ba fuerza de la argumen-
tacion de la actora en cuanto a que, pese a
esa funcidn de control del Registro, igual-
mente pueden coexistr en el mercado mar-
cas confundibles e, incluso, que ante la
aquiescencia de lns eventuales titulares de

marcas homologas pueda, aun sin regis-
tro, darse ese n'pu de uso sin nmgﬂngik
nero de inconvenientes. Pero, como antes
se gefiala ko que debe analizar el Tribunal
es meramente ka juridicidad del acto en-
puiciado y no la eficacia préctica de la ac-
teackin administrativa, sendo del resorte
legislativo acordar medidas en salvaguar-
da de situaciones coma las anotadas y con-

dicsonar el efechive wso de marcas no re-
gistracas.”

“Por o demis, en la especie se da cla-
ramente una hapdtesis de confundibilidad,
mixime que las denominackones involu-
cradas eefieren a productos de la misma
clase que comprende productos quimicns,
de botica v drogueria en que cabe extre-
mar ¢l confrol, v tienen el mismo vocablo
inicial [ Aminn”) seguido por radicales de
escasa diferenciaciin, no existendo las ca-
ras diferencias exigidas por fa reglamen-
tacidm vigente {art. 33 del Decreto de 29/
X1/1940, art. Zo. del Decreto de 6/VIL/
1945,

) Ell otro cuestionamienio se refuere al
consentimiento del titular de la marca si-
millar: por similares razones |proteccidn
del consumidor) s cbvio que no puede
acordarse al consentimienhe n cuestitn
el efectn permisivo que conduciria a by con-
fusidn que el art- 33 del D. reglamentario
pretende precaver. De donde, si kas mar-
cas son susceptibdes de provocar confu-
sion en el consamidar medio, ese consen-
timiente e por completo irrelevante.

En el tercer cueshonamiento: mo hay
confusiin pues se trata de articukos diver-
50rS,

1% Ampliando ef cuestionamiento refe
rido a que no habria confusion, pues se
trata de articulos diversos aplicados a dis-

Hntod fines, puede decirse que por mis
que sea exacfo que se trata de productos
que se destinan a fines absolutamente di-
wversos, tratindose los dos de preparacio-
nes farmacoldgicas, el riesgo de confusidn
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
seria tragica.

El Tribunal comparte in totum, en ese
senifrdo, el fundamento que informa la re-
solucidn del recurso jerdrquice (fs. 11/13
AA en 32 f3.].En ese sentido v aun cuando
es advertible que el acto denegatorio (fs.
32 AA) al basarse en el informe de f5. 11
v, tiene un fundamento errdneo (por cuan-
b la marca que merita el rechazo de la
registracion de la marca de la actora, se-
gun ese informe, no es, en verdad, la que
se toma en cuenta en la decision del Po-
der Ejecutiva), lo cierto £5 que existe un
mohvo real ¥ comprobado que fundamen-
ba suficiente |a debarmunacion admanistea-
tiva enjuiciada,

Por estos fundamentos v con el Sr. Pro-
curador del Estada, el Tribunal

FALLA:

Rechazando la demanda v confirman-
do el acto administrative impugnado,

Sin especial condenacion [arks. 466 CPC
v hB8 C.Civil

& los efectos fecales, flranse lod bono-
rarios del Abogado de la parte actora en
la cantidad de NS 50000 (nuevos pesos
cincuenta mal).

Crpartunamente, devuiélvanse ks ante-
cedentes administratives agregados, v ar-
Chivess,

FOO; Dr. José Julio Folle, Mindstro -Luis
Torells Giordano, Ministrn - Luis A,
Galagorrt Paz. Ministro - Manuel Diaz
Rommea, Ministro = Dira. AL Pereira MNofie:
de Balestring, Mimistra - Drea. Teresa L
Fiandea, Secretaria,



M INTRODUCCION

La senfencia que comeniamas, me- |

rece destacarse no 500 porgue realk
za una cormecta aplicacion de nuestra

\ey marcania,sino por 5U reconocimien-
o del papal que reprasentan las mar-
cas en la actualidad respondienda no
solo & log infereses econdmicos de
gu titular,sino a los intereses del pu-
blico consumidor,destinatana de las
MISMmas.

Esla necasidad de conciliar los di-
VErsos inlereses en juego en materia
marcana caonfemplanda el rol gue des-
ampana en al funcionamiento de los
mercados, es la posicidn recogida ex-
presamente por nuesira lay WN® 9958
de 4110/40 v que ka Direccidn Nacio-
nal de la Propiedad Industrial viens
sustentando en s ullimos anos.

A etectos de considerar los dos as-
pectos juridicos del fallo anotado,los
ordenaremos de esla manera: a)
confundibilidad entre marcas, v bj opo-
sicion de oficia,

Antes de enfrar al esiudio de los
mismos,entendemos de utilidad dar
ciertas nociones generales sobre @5
MArCas,

B NOCIONES GENERALES

El concepto moderno de marca
aparecio por primera vez an el sigh
NI como consecuencia del aumen-
o de las posibikdades de comunica-
cidn ¥ la sancidn de leyves gue garan-
fizaban la liberad del comercio y de
la industria. A partir de esa época se
iniensificaron ios ntercambios econd-
micos tanto en el interor de los Esta-
dos como enire los propios Estados.y
la circulacian en aumenio de toda cla-
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se de productos hizo que fuera nece-
sario poner marcas en esos produc-
tos & fin de ientificarlos en interés de

0 produciones Yy de log comareian-
18s,asl como en el de los consumido-

res.

A su ver, la vanadad v compiejidad
del trafico comercial hace nacer la
marca da sernvicio destinada a prate-
ger aén &l mercado no un bien mata-
rigl, sino una prestacitn de la actua-
cign de una empresa,

5i bsan no exisie una definicion in-
ternacionaimente acepiada.podemos
decir que UNE MAarca &3 un signo Visl-
ble que permite distinguir los benes y
servicios de una empresa de los bie-
nes 0 Senicios de olras empresas.-
Es un bien incorporal cuyo principal
valor consisie en al prestigio ¥ repula-
cidn que determinada marca represen-
ia,

De lo expuesio surge que sl ben
bos signos mancanos desempefan di-
varsas funciones en las economias
modernas, su capacidad distintiva o
dileranciadara es la funcitn bdgice o
principal de bs mismos, por cuanio
&5 el madio que identifica los produc-
tos de su fitular, acreditdndolos ante
&l piblico: v & su vaz cumple una fun-
cidn de protectidn o garantia para el
consumidor porque puede slegir entre
diferenies producios semejantes, ase-
gurandole &l producto que desea ad-
quinr,

La mision del derecho marcano es
garantizar o asegurar al litular de la
marca que lo que no e puede auton-
zar g3 el registro de un Signo que,por
BU semejanza con &l gigno pre-regis-
trado perturbe 8 funcidn distintiva dal
MM,

Del ant.1® de la ley 9956 de 4110/
40,surge con total clardad que fa ca-



52 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

racteristica sustancial de la marea para
poder ser tal,es que con la misma sea
posible “distinguir los artefactos de una
fabrica los objetos de un comercio o
los productos de las industrias
agricola extractiva, forestal y ganade-
ra”.

La marca es entonces un medio dis-
tintive gue proporciona wna diferencia-
c#in clara entre los producios marca-
dos de una empresa, frente a los pro-
ductos similares de ofras empresas
distintas, pero cabe preguntarse; si los
productos son diferentes, el peligro de
confusion en el consumidor no se pro-
duce? La respuesta es gue en deter-
minadas circunstancias, es posible la

existencia de un nesgo de confusidn,
tal en €l caso de los productos desti-

nados a fines diferantes.

B CONFUNDIBILIDAD
ENTRE MARCAS

La senlencia gue comenlamos
acepta la confundibilidad tratdndose de
productas gue se destinan a fines ab-
solutamente diferenies. Asi expresa
ques *.., por mas que $ea exacto que
se frata de productos que se destinan
a fines absalutamenie dwversos, tra-
tandose los dos de preparaciongs
tarmacaldgicas, el riesgo de confusidn
a5 grande.,.”,

Lo expuesta. es la solucidn conte-
nida en &l an. 4 de la ley 9956 que s
kien consagra el principio general de
la especialidad al decir; "La propiedad
exclusiva de la marca solo se adguie-
re con relacion a los productos para
que hubiera sido sclicitada”, lo limita
sin duda alguna, por la norma dal ar.
3 de la misma que expresa; "La pro-
piedad exclusiva de la marca, asi

como el derecho de oponerse al uso
a registro de cualquier otra que pueda
producir directa o indirectamente con-
fusion entre productos correspondera
al comerciante o industrial que haya
lenada los requisitos exigidos por esta
ley,sin paruicio de lo dispuesto en el
art, 10°.

Ahora bien, el objeto de esta pro-
teccitn juridica es evitar que los dis-
tintos valores empresariales que cada
empresa ha conseguido darle a sus
mancas, puedan ser desviados por olro
empresanc gue en forma indebida se
beneficia de ellos, y esta finalidad se
cumple organizando un derecho sub-
jetivo de caracter excluyente que tie-
ne por objefo directo al signo en si

mismo, defendienda al titular de la
marea no soko ante el uso de un signo

idéntico,sino impidiendo el uso v re-
gistra da signos semejantes y par tando
conlundibies.

El deracha pratende con ello evitar
que la identidad o parecido de dos
signos marcanos pusdan ser causa
en el consumidar de una confusién de
cualguiar indole.

Es necesario sefalar gque segun &
grado de semejanzas de los signos
en confiicto v sequn la naturaleza da
los productos protegidos, depanderan
las posibiidades de que se ongina ol
nesgo de comlusidn gue guiers avitar-
5.

Es presupuesto basico para juzgar
# la marca supusstamente similar as
semejante a la marca protegida, el gra-
do de aproximacidn y confundsbilidad
de los signos enire si apreciados en
sy conjunio. Este presupuesto debe
ser ponderado segun el tipo de pro-
ductos o servicics de que se lrale v
en funcidn de la categoria respectiva
de consumidares.



En &l caso de los productos fama-
céulicos la posiilidad de confusion
puede darse por configurada con un
grade mengs de semejanza,

En la sentencia que nos ocupa 8s-
tamos en presancia no de signos se-
mejantes, sino de denominaciones
cuasi idénticas: “POLYTRIN" ¥
"POLYTRIM®, que si bien protegen v
o preterdian proteger productos que
se destinan a fines diversos, clrcuns-
tancias come el peligro de dano flsico
para el consumideor abonan un rlesgo
de confusicn cierto y efectiva,

En sintasis, el pensamento juridi-
ce ded tallo comantado,en esle aspac-
io sustantiva, es acorde con la postu-
ra dactrinal y urspredencial tenida en
cuenta por ia Tercera Heunion de Oi-
ractiores de Oficinas de Prapsedad In-
dusirial de Argentina, Chile, Paraguay
v Uruguay, crganizada por fa Organi-
zacién Mundial de la Propladad Inta-
lectual (OMPI), con la colaboracidn del
Gobierno de Paraguay v de la Aso-
ciacidn Latincamerncana de Integracidn
(ALADIL) v la asistencia del Programa
de [a Macicnes Unidas pars ! Desa-
rolio (PMUDY, Asuncidn, 16 a 19 de
diciembre de 1985, Anexo (I, pagina
35 letra k] - Marcas Farmacéuticas, ¥
considerada la mas recomendable
para los paises del area,

M OPOSICION DE OFICIO

En cuanio a la oposicidn de oficio
del art, 18 de la ey 2956, el Tribunal
Una vez mas se pronuncia en gue ...
la Administracidn cbrd legilimaments
al oponerse al registro prelenddo al-
zando los intereses primordiales dol
consumidor frenie a los privados de
fas emprasas v en ejercicio de fa fa-
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cuttad prevenida en el ar. 10 de la
LBy 3956... s necesand precisar que
la opasicidn de oficio del ar. 18 da la
ley premencionada, no @s mas que
una manitestacion del ejercicio de la
compelencia especifica de contralor,
propéa. ded organismo enjuiciade, de
consideracdn pAmana, gue impora en
puridad el deber de (cponerse de ofi-
cio) denagar el regisiro de marcas que
pudigra provocar corfusiones al con-
sumicar”,

Slendo asl, cuando se presenta una
solkcitud de registro de una manca y la
DMFI, de oficio, haciendo uso de sus
faculiades independienies de la volun-
tad priveda, examina lB marca an
cuanio al fondo, no salo sobre las ba-
ses objetvas de su registrabiidad, sino
verificando gue no exista conflicle con
ninguna marca registrada o salicitada
con anterigndad, aciia dentro de los
fimies de |a legalidad.

Elle a5 ldgico, va que el consumi-
dor madi, gua gensraimenie poses
congcmientas tecnicos limidados, es-
peFA qQue un organismo publico ida-
meo &n la mateda lo proteja, denegan-
do marcas que pudieran provocar su
confusidn, velando asi gue la concu-
rrencia se realice en forma legitima.

En el caso en estudio, e propleta-
ric de la marca fundamento de la opo-
siciin e oficio, consintid expresamen-
la &l regesino solicitado, @8 decir que
existid un acuerds entre titulares de
marncas confundibdes, a efectns de que
la Oficina de Propiedad Industrial ad-
mitiara la cosxistencia de marcas se-
majantes gue dislinguian productos
comprandsdos &n una misma clase del
AOMmanclalar marcano.

Coma ha manifestado en otros pro-
nunciamientos el Tribunal de ko Con-
tancioss Administrative expresa gue
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“..por similares razones (proteccidn
del consumidor) es cbvio que no pue-
de acordarse al consentimiento en
cuestion el efecto permisiva que con-
ducifia a la confusion que el ar, 33
del decreto reglamentario pretende
precaver. De donde, si las marcas son
susceptibles de provocar confusion en
el consumidor medio, ese con-
senbmientc es por completo imelevan-
8.

Lina vez mas, s pone da manifies-
1o la importancia de la funcidn marcara
de proteccion al consumidar, utelan-
dose sus inlereses aun cuando no
exista opasicion de parte del titular de
la marca registrada.

En la especie, |a necesidad de ase-
gurar la salud pablica y la infegndad
de la vida humana misma, detemmi-
nan que el Estado tutele que la marca
curmpla su funcidn identificatoria, distin-
guiendo un producto de otra. Y mal
podria tener capacidad destinbiva una
marca, &l se otorgase eficacia a las
declaraciones de consentimienio de
los propietaros de marcas semejan-
tes que cubren productos con desti-
nos diferentes de una misma clase
productos farmacéutices), en dande
sU canvivencia e2 mas delicada y pe-
ligrosa, v donde una identificackdn
pquivocada del producto, por ka falta
de la condicion central de la marnca,
producird inevitablemenie una real
coniusiton en el publico destinatans.

En conclusian, la senlencia cuyd
SXEMEen Nos acupa, plasma concep-
105 medulares scbre el problema del
regisiro de las marcas ¥y su contralor
por crganismos astatales, desbnados
a servir intereses genorales, y de la
correcta aplicacion da nuestra ley
marcaria, gua le siree da substralo,
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Informacion General

NOVEDADES RECIENTES
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LATINDAMERICA

Documenio praparada por fa Orgamizackdn Munotal 0 (a Propledsd inteleciual [CVPI)

PACTO ANDINO:

BRASIL:

Los Paises miembros del Pacia
Andina (Balivia, Cobombia, Ecuadar,
FPert v Venezuela) han sustituido la
anterior Decisidn 313 por la Decisidn
344 "Régimen Comon sobre Propledad
Industrial” adoptada el 21 de octubre de
1883 por la Comisidn del Acuerda de
Caragena y que regird a parlirdel 1 de
arara da 1934, Las prncipales modifi-
caciones se rofieren 4l plazo de dura-
cion da las patentes que se exbends a
vaeinte afhos confados a parir de ia
fecha die presentacicn de la solicitud,
asi como la mclusian de nonmas legales
tendianies a protager los secralos in-
dustriales, ¥ un Bstado con les requisi-
oS para que una marca adqulera la
categaona de noforia, anine otros, reco-
nocimients da los consumidores, difu-
gidn, publicidad v antigledad de la
marca en cuestion y suuso. Asimisma,
han adoptada &l 21 de octubre de 1993
la Decision 3435 "Reégimen Comun de
Proteccicén a los derechos de los
Obtentores da Vanedades Vegetales”,
la que se publicd el 29 da octubre si-
guiente y que los Palses miembros
reqglamentardn en un plazo de nowventa
dlas a partir de la publicacidn,

El Presidenie de la Oficina Brasile-
na de Patentes y Marcas (INPI), ha
establecido por resolucicn adminigtra-
tva (pubbcada en el Bolatin 1187 del
31 de agosto de 1993), que a partir
del 31 de agosio de 1933, las fotoco-
plas de documentos presentados ante
el INPI, incluyendo poderes v decla-
raciones juradas, no necesitan ser le-
galizadas por escribano plhlco en di-
cha pais. Es suficiante con la decla-
racion firmada por el abogado sofici-
tante an la cual se afirma gque el do-
cumanto presentado es copia fiel del
eriginal,

En caso de falsedad el abogado fir-
manie Sora responsable cominalmen-
te por dicha accion.

CONVENIO DE PARIS:

Recientemente Bolivia, El Sakadaor
y Honduras se han adherido al Con-
vania de Parns para la Proteccidn de
ia Propiedad Industriai. Bolivia depo-
sitd el instrumento de adhesion al 4
de agosio de 1953, El Salvador lo
hizo el 18 de noviembre del mismo
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anc y Honduras el 3 de noviembre de
este afo. La adhesion se hace efec-
trva tres meses después de la fecha
del comespondiente instrumento de de-
posita.

VENEZUELA:

Recientemente Venezuela ha adop-
tado la Clasificacidn Intemacional de
Productas y Servicios para el reqistro
de las marcas establecida por el Armre-
gio de Niza. Con tal motiva, todas las
solcitudes de marcas pendentes se-
ran reclasificadas una vez que sean
concedidas de acuerdo a fos criterios
de clasificacion de dicho Arreglo.

PERU:

En los proximos dias se cumple un
afo de la vigencia de la ley sobre re-
presion de la competencia desieal (De-
creto Ley Mo, 26.122, publicado el 30
de diciembre de 1993 v gue enind en
vigor al dia siguiente), al amparo de
la cual ya han sido resuelios varios
CAS0S.

Por resclucidn Mo, 001230-83-
INDECOPLOSD (93-7-7), se otorgd
una mayor profeccidn a los nombres
comerciales. La misma dispone que
los nacionales y extranjeros domicilia-
dos en cualquiera de los Estados que
hayan rafificada o adherdo a la Can-
vencicn General Interamaricana de
Washinglon de 1929 y los Palses
miembros del Acuerde de Cartagena,
podran solicitar el registra de sus Rom-
tras comerciales en el Pard o iniciar
Acoiones coma propictanos de los mis-
TROE.

PCT:

La Organizacidn Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), Ginebra,
anuncia que la Asamblea de la Union
del PCT ha designado a la Oficina Es-
pafiola de Palentes y Marcas como
Administracion encargada de la bus-
queda iMemacional a partir del 22 de
septiembre de 1993,

La disponibilidad de la Oficina Es-
pafiola de Patentes y Marcas para
fungir coma Administracion encarga-
da de la bisqueda internacional re-
sulta particularmente positiva, ya que
hasta ahora no existe ninguna Admi-
restracion encargada de la busqueda
irermacional que se haya declarado
dispuesta a realizar las busquedas in-
ternacionales respecto de solicitudes
internacionales presaniadas an aspa-
fiol, sin mecesidad de fraduccidn. Ade-
mas de los benelicios para los solici-
tanies espancles, 5@ espera que esta

designacitn facilite la adhesion al PCT
da oiras paises de habla hispana.
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paises en desarrolia

Gula para el registro inter-
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en desarmillo en matara da
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Glosario de Propiedad In-
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No.ref  Titulo
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Guide on the Licensing af
Biotechnology
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of Goods and Services far
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Registration of Marks [Sixth
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B48 (S)
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Estas publicaciones 58 encuaniran
a la venta an la O&PI,

Chemin des Calombettes 34,

CH-1211 Genéve 20, Suiza:

sy 412512 OMPICH.

fax (41)(22) 7335428;

tedétono (41)(22) 73091 11.

Las mismas puedan ger solicitadas
por comes, Weldiono o fax indicanda el
cidigo de la publicacidn que & de-
sed, idioma vy nimaro de ejamplares;
direccién ded solicltarta v &l &l anvia
8% por vig aérea o terrestre. El pago
puede realizarse madianta transferan-
cia bancaria a la cuenta de la OMPI
Mro. 487080-81 en el Swiss Credit
Bank o mediante la aperura de una
cuenta de deposio en la OMPI la que
sera debitada por &l monio de tas fac-
turas segun liquidacian mansual.
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