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La publicación de este
segundo número de la
Revista de la Propiedad
Industrial refiere fundamen-
talmente a las marcas y a
los problemas derivados de
su registro y utilización por
parte de terceros.

La registración especula-
tiva de marcas, por parte de
quienes no son sus legíti-
mos propietarios, es una
actividad que este Ministe-
rio pretende erradicar.
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Ello, no sólo porque va
contra las normas legales
vigentes y los convenios in-
ternacionales a los que la República ha adherido sino que también, por-
que es una actividad que beneficia al especulador frente al comerciante,
industrial o prestador de servicio.

Sr. Miguel Angel Galán
Ministro de Industria, Energía y Minería

De ahí la importancia que tienen las medidas que se han adoptado y el
conocimiento de las normas legales y la forma en que las mismas se
están aplicando.

Estas medidas permitirán que la regionalización del comercio, fruto del
proceso de integración con Argentina, Brasil y Paraguay, sea posible,
puesto que de lo contrario los bienes, servicios y mercaderías no podrán
circular u ofrecerse en otros países al no permitirlo los especuladores.

De ahí la importancia de tener en claro que las marcas no son un
medio de hacer dinero a través de registros especulativos, sino por el
contrario son un instrumento para identificar productos y servicios.

El tomar conciencia de esto ayudará no sólo a combatir una actividad
contraria al Derecho, sino -ante todo- defender a aquellos que tienen
como base de su labor la capacidad, el ingenio y la eficiencia.

Montevideo, junio de 1994
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Marcas:
la imagen para el consumo

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

Desde tiempo inmemorial los comer-
ciantes han vendido sus productos dis-
tinguiéndolos con signos o palabras
para indicar su origen artesanal, gre-
mial o geográfico. Pero es recién en el
siglo XVIII con la facilitación de las
comunicaciones y la protección de la
libertad de comercio e industria que
ocurre el gran auge de las marcas.

En particular, a partir del fin de la
segunda guerra mundial, el desarrollo
sin precedentes del comercio interna-
cional condujo a una utilización más
importante de las marcas en todos los
países y en todos los sectores de la
actividad económica. Hoy en día, inclu-
so cuando no somos conscientes de
ello, las marcas ocupan un lugar cada
vez más importante en nuestra vida
cotidiana, donde estamos en contacto
con una multitud de marcas, las que
nos facilitan la identificación de los pro-
ductos y servicios que consumimos.

Es así que, en la actualidad ya na-
die duda de la importancia económica
de la marca como un factor que da
origen al consumo y la actividad eco-
nómica consiguiente, pues al ofrecer
las empresas nuevos y distintos pro-
ductos y/o servicios con marcas de-
terminadas, éstas juegan un rol de la
oferta actuando dinámicamente res-
pecto de la demanda que sobre ellos
mismos el público requiere. Asimismo,
una adecuada política de licenciamien-
to de marcas, incrementa enormemen-

te el desarrollo industrial de una re-
gión determinada.

No cabe duda pues, que las marcas
desempeñan un papel importante en el
comercio nacional e internacional.

El empleo de marcas no tendría
mayor sentido si las mismas no goza-
ran de una protección legal adecuada.
En efecto, si la marca de una persona o
empresa determinada pudiera ser utili-
zada sin autorización por cualquier otra
que no sea su titular y no existiese la
posibilidad de impedir tal empleo, las
marcas no cumplirían su principal fun-
ción, que consiste en distinguir los pro-
ductos o los servicios de una empresa
respecto de los de otras empresas.
Esta es la razón por la que se protege
a las marcas contra el uso no autoriza-
do, prácticamente en todos los países
del mundo, ya sea mediante una ley
especial (sistema adoptado en la ma-
yoría de los países) o por otros medios,
como sería la aplicación de principios
generales del derecho.

¿QUE ES UNA MARCA?

La marca es todo signo perceptible
por los sentidos que sirve para distin-
guir los bienes o servicios de una em-
presa respecto de los de su competi-
dor, y nos indica también el origen em-
presarial y la calidad de los produc-
tos. Así sabemos que si un vehículo
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lleva la marca "BMW" no es un "Mer-
cedes Benz". Además, la marca
"BMW" nos da implícitamente cierta
información sobre la calidad del pro-
ducto (vehículo) y sobre su proceden-
cia empresarial (la empresa BMW de
Alemania).

Podemos distinguir tres aspectos o
cuestiones diferentes dentro del con-
cepto de marca. La primera se refiere
a los objetos para los cuales se utili-
zan las marcas, es decir, los produc-
tos y los servicios. La segunda cues-
tión se refiere a la naturaleza percep-
tible de los signos que pueden servir
como marcas, es decir, los signos vi-
sibles y los signos que pueden ser
percibidos por sentidos diferentes al
de la vista, por ejemplo, los signos
auditivos u olfativos. La tercera cues-
tión trata de signos marcarios que,
aunque difieren en algo de las mar-
cas ordinarias cumplen funciones si-
milares, tales como, las marcas co-
lectivas y las marcas de certificación
o de garantía.

LAS MARCAS DE SERVICIO

Los servicios como objeto de co-
mercio han adquirido gran importan-
cia económica sólo en tiempos recien-
tes. Desde luego, siempre tuvieron im-
portancia, especialmente en los sec-
tores de fabricación o reparación ar-
tesanal. Pero en tiempos recientes han
surgido empresas de mayor volumen
que prestan servicios normalizados y
los distinguen con marcas, tales como
las cadenas de hoteles, las de restau-
rantes, las empresas de transporte aé-
reo, las agencias de turismo, las em-
presas de tarjetas de crédito, las de
alquiler de vehículos, las agencias de

empleo y las lavanderías, para citar
unos pocos ejemplos. De este modo,
las marcas de servicio han adquirido
una importancia cada vez mayor.

Por lo tanto, hoy en día la expre-
sión "marca" se refiere tanto a las mar-
cas de productos como a las marcas
de servicios, pues no existe diferen-
cia alguna entre la función de las mar-
cas ya se apliquen a productos o ser-
vicios: unas y otras sirven para distin-
guir los objetos de comercio (produc-
tos o servicios) de una empresa de
los que ofrecen otras empresas.

NATURALEZA PERCEPTIBLE
DE LOS SIGNOS

La segunda cuestión relativa a la
definición de las marcas se refiere a
la naturaleza del signo mismo, es de-
cir, el hecho de que se trate de un
signo visible o pertenezca a otra cate-
goría, por ejemplo, un signo percepti-
ble por la audición o el olfato.

Signos visibles. En todos los paí-
ses del mundo se reconoce que los
signos visibles pueden servir como
marcas. En términos generales, los
signos visibles pueden consistir de pa-
labras (incluyendo números o letras),
en cuyo caso se habla de marcas
denominativas, o de figuras, formas o
diseños (incluso con uno o más colo-
res), en cuyo casase habla de mar-
cas figurativas. Con respecto a las
marcas figurativas surge la cuestión
de si sólo pueden ser bidimensionales
o también pueden ser tridimensiona-
les. Las marcas tridimensionales tam-
bién se llaman marcas plásticas, y por
lo general se aplican a los envases o
recipientes del producto, aunque tam-
bién pueden aplicarse al producto mis-



mo, e inclusive a los medios y lugares
de expendio de los productos o servi-
cios. Desde luego, también existe la
posibilidad de que una marca consis-
ta en una combinación de palabras y
figuras (marca mixta).

Por lo que toca a las marcas
denominativas, es preciso considerar
dos posibilidades: la de que se utilice
como marca una palabra que ya exis-
te en el lenguaje corriente, y la de
que se forje o cree una nueva palabra
para utilizarla como marca. Las mar-
cas forjadas o creadas pueden a su
vez ser más o menos evocativas del
producto al cual se aplican. Serán más
evocativas cuanto más se parezcan a
alguna palabra utilizada comúnmente
para designar el producto o a alguna
de sus características (supuestas o
reales), su composición, su aplicación
o uso, o su funcionamiento. Las mar-
cas que no tienen ningún elemento
evocativo son típicamente marcas for-
jadas o "de fantasía".

En principio, ambas posibilidades
antes referidas son admitidas en to-
dos los países. Un ejemplo del em-
pleo de una palabra del lenguaje co-
rriente en calidad de marca es la pa-
labra "Triumph" ("triunfo", en inglés),
adoptada como marca por diversas
empresas diferentes entre las que fi-
guran fabricantes de autos, fabrican-
tes de máquinas de escribir, fabrican-
tes de ropa interior femenina, etc. Esa
utilización de la misma marca por di-
ferentes empresas es permisible por-
que cada empresa usa la marca para
productos de naturaleza muy diferen-
te, lo cual hace, en principio, imposi-
ble cualquier confusión. Esto es lo que
se llama la regla de la "especialidad"
de los derechos sobre las marcas. Un
ejemplo de palabra forjada o creada
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para utilizarla como marca es "Xerox",
para máquinas fotocopiadoras. Ade-
más de estas dos posibilidades exis-
ten otras soluciones intermedias, como
la combinación de una palabra exis-
tente con otra creada al efecto (por
ejemplo, "Pepsi-Cola"), el uso de una
sigla (por ejemplo, "18M", "BMW", o
"FIAT"), la combinación de una pala-
bra o de una letra con un número (por
ejemplo, "Chanel No. 5" o "3-M") o un
número sólo (por ejemplo, "4711 "), o
la adopción de términos que modifi-
can la ortografía normal de palabras
existentes (por ejemplo, "RIKAMOR"
en lugar de "rico amor').

En lo que respecta a las marcas
figurativas, existen también las dos
posibilidades de emplear la figura de
algo ya existente o crear una nueva,
además de múltiples posibilidades de
soluciones intermedias, en particular
las variaciones sobre figuras ya exis-
tentes. Por otra parte, también es po-
sible que una combinación determina-
da de colores sirva como marca.

Durante mucho tiempo se planteó la
cuestión de si los signos o elementos
tridimensionales, como la forma pecu-
liar de una botella u otro envase (por
ejemplo, la forma especial de la botella
de "Coca-Cola") podían servir como
marca. Actualmente, la tendencia mo-
derna es a admitir las marcas tridimen-
sionales siempre que tengan suficiente
aptitud distintiva con respecto al pro-
ducto (o servicio) para el cual se usan.
En cambio, se rechazan como marcas
tridimensionales las formas que sean
usuales o corrientes en el comercio, y
las formas que pudieran darle al pro-
ducto una ventaja funcional o técnica.
En este último caso, la forma en cues-
tión podría ser protegida como inven-
ción o como modelo de utilidad, siem-
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pre que cumpla las condiciones neceo
sarias para esos efectos.

Otros signos. Además de los sig-
nos visibles, a veces se aceptan como
marcas signos audibles (por ejemplo,
determinada melodía utilizada en re-
lación con los anuncios por radio o
televisión). Tales signos, sin embar-
go, requieren cumplir con formalida-
des especiales para su registro, pues
normalmente sólo pueden registrarse
elementos aptos para la reproducción
visible. Lo mismo vale respecto de
otros signos no visibles, como los sig-
nos olfativos y los utilizados en la
transmisión electrónica de datos. En
todo caso, la utilización de estos tipos
de marcas es actualmente relativa-
mente marginal, aunque podría au-
mentar en el futuro.

MARCAS COLECTIVAS Y
MARCAS DE CERTIFICACION

Existen ciertas clases especiales de
signos empleadas en relación con pro-
ductos o servicios y que cumplen fun-
ciones análogas a las de las marcas
ordinarias: las marcas colectivas y las
marcas de certificación. Como ya que-
dó dicho, una marca tiene por función
la de distinguir los productos o servi-
cios de una empresa de los produc-
tos o servicios de otras empresas. Así,
las marcas se refieren por lo general
a una empresa determinada. En cam-
bio, las marcas colectivas y las mar-
cas de certificación se refieren a un
grupo de empresas e incluso a cual-
quier empresa, siempre que los pro-
ductos o servicios cumplan ciertos re-
quisitos. Las marcas colectivas y de
certificación se utilizan por varias per-
sonas o empresas al mismo tiempo,

mientras que tratándose de marcas
ordinarias el uso simultáneo por va-
rias personas o empresas normalmen-
te exigiría un acuerdo especial, que
sería lo que se llama un contrato de
licencia de marca.

Marcas colectivas. Las definicio-
nes de la marca colectiva que figuran
en las leyes nacionales tiene las carac-
terísticas comunes siguientes: la mar-
ca colectiva puede pertenecer a una
asociación que, por sí misma, no utilice
la marca colectiva, pero cuyos miem-
bros pueden usarla. Lo característico
es que la asociación tiene la función de
asegurar el cumplimiento de ciertas
normas de calidad o de fabricación por
sus miembros integrantes; éstos pue-
den utilizar la marca colectiva si cum-
plen los requisitos fijados en la regla-
mentación respectiva. De este modo, la
función de la marca colectiva consiste
en informar al público acerca de ciertas
características particulares del produc-
to en el que se utiliza. La empresa
habilitada para utilizar la marca colecti-
va puede emplear también su propia
marca, y generalmente así lo hace.

El Convenio de París para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial con-
tiene disposiciones relativas a las mar-
cas colectivas en su Artículo 7bis.
Esas disposiciones aseguran en par-
ticular que las marcas colectivas se-
rían admitidas para su registro y pro-
tección en países distintos de aquel
en que se encuentre establecida la
asociación o entidad titular de la mar-
ca. Esto significa que el hecho de que
esa asociación no esté constituida en
el país en que se pide la protección
de la marca, no constituye fundamen-
to para denegarla. A la vez, el Conve-
nio declara expresamente el derecho
de cada Estado miembro de aplicar



sus propias condiciones de protección
y rehusarla si la marca colectiva es
contraria al interés público.

Marcas de certificación. Las defi-
niciones de la marca de certificación
que figuran en las disposiciones res-
pectivas de las leyes nacionales con-
tienen ciertos elementos que son ca-
racterísticas típicas de las marcas co-
lectivas: el titular es una entidad que
por sí misma no utiliza la marca de
certificación, sino que permite o auto-
riza el uso de la marca con respecto
a productos que cumplan con ciertas
normas técnicas establecidas.

La principal diferencia entre las mar-
cas colectivas y las marcas de certifi-
cación consiste en que las primeras
sólo pueden ser usadas por determi-
nadas personas o empresas; por
ejemplo, los miembros o socios de la
asociación titular de la marca colecti-
va. En cambio la marca de certifica-
ción puede ser empleada por cualquier
persona o empresa que cumpla con
los requisitos o normas establecidos,
sin necesidad de formar parte de nin-
guna asociación para el efecto.

Un requisito importante para el re-
gistro de las marcas de certificación
es que la entidad que solicita su re-
gistro debe ser "competente para cer-
tificar" los productos respectivos. De
este modo, el titular de una marca de
certificación garantiza que los produc-
tos a los que se aplica la marca de
certificación han sido controlados y
que cumplen con las normas técnicas
establecidas por el mismo titular o por
alguna autoridad competente. Esta es
una salvaguardia importante para la
protección del público contra las prác-
ticas engañosas.

La definición de "marca de certifica-
ción" no es la misma en todos los paí-
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ses. En particular, en los Estados Uni-
dos de América las marcas de certifica-
ción no pueden ser utilizadas por cual-
quier persona que satisfaga las normas
establecidas, sino sólo por las empre-
sas autorizadas por el titular de la mar-
ca de certificación para utilizarla. Así,
en ese país, la diferencia entre la marca
de certificación y la marca colectiva
puede resultar aún más reducida que
en otros países. Tal diferencia estaría
únicamente en el propósito de una y
otra: la marca de certificación se refiere
a ciertas normas que deben cumplir los
productos o servicios, mientras que la
marca colectiva se refiere al hecho de
que su titular es una organización, aso-
ciación u otra colectividad.

Finalmente, es importante destacar
que las marcas encierran hoy un va-
lor económico enorme como "activos"
o "assets" de una empresa determi-
nada. Desde ese aspecto las marcas
son usadas como instrumentos de
mercadeo y promoción para conser-
var y aumentar el número de consu-
midores de un producto o servicio de-
terminado.

Esa realidad se ve reflejada en los
montos que pagan las empresas para
adquirir otras empresas donde las mar-
cas o los bienes de propiedad intelec-
tual contituyen su valor principal. Es así
que Phillip Morris adquirió hace unos
años la Kraft (dueña de la marca
Philadelphia Cream Cheese entre otras
marcas notorias) por 13 mil millones de
dólares, casi 500% más que el valor
que surgía de sus libros contables.

Algunos sostienen que el enorme
valor económico que tienen hoy las
marcas reconocidas se debe al hecho
de que es más difícil y costoso construir
una marca en nuestros días de lo que
era unos 30 ó 40 años atrás. El costo de
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la publicidad es mayor, y la penetración
de los mercados -naturalmente más
saturados- es más compleja.

Pero las marcas protegidas por la
ley no sólo constituyen un derecho que
asegura a sus titulares su uso exclu-
sivo sino que también sirven para res-
guardar los legítimos derechos de los
consumidores a quienes van dirigidos
los productos y servicios que fabrican
y ofrecen al público los empresarios.

En tal sentido, las marcas son un
elemento de información indispensa-
ble para la buena marcha de una eco-
nomía de mercado. Las marcas indi-
can a los consumidores el origen y la
calidad de los productos o servicios
que ellas distinguen. Asimismo, orien-
tan a los clientes en cuanto a los pro-
ductos o servicios que intentan adqui-
rir respecto de otros que no satisfa-
cen sus expectativas.

Existen también asociaciones que
tienen por objeto proteger a los con-
sumidores para que éstos no se vean
engañados por fabricantes inescrupu-
losas que ponen en el mercado pro-
ductos defectuosos. La labor de estas
asociaciones se facilita al poder refe-
rirse a los productos y servicios por
sus marcas, que es como mejor los
identifica el público.

uso y RENOVACION
PARA SU MANTENIMIENTO

La mayoría de las legislaciones es-
tablecen hoy que el registro de las
marcas se concede normalmente por
diez años, y puede ser renovado in-
definidamente por su titular. Eso las
diferencia de las patentes de inven-
ción que otorgan a su titular un dere-
cho de propiedad exclusivo por 20

años únicamente y luego caen en el
dominio público.

No obstante la posibilidad de reno-
var indefinidamente el registro de la
marca, es necesario que ésta sea
efectivamente usada en el comercio,
es decir que cumpla realmente su fun-
ción de distinguir productos y servi-
cios. La falta de uso de una marca
suele acarrear la cancelación de su
registro, generalmente a pedido de al-
gún empresario competidor a quien el
registro le obstaculiza alguna activi-
dad comercial. Por supuesto que las
exigencias respecto del uso varían de
un país a otro de acuerdo a la legisla-
ción imperante en cada Estado.

CONCLUSION

Sin lugar a dudas, las marcas jue-
gan hoy un rol preponderante en el
comercio, y pueden constituir el bien
más preciado de una empresa. Basta
mencionar, por ejemplo, marcas como
Coca-Cola, American Express, Cartier
o Hertz, cuyo valor difícilmente puede
ser calculado.

Es por ello justamente que los em-
presarios deben comprender la impor-
tancia y el valor de sus marcas, y de-
dicar el esfuerzo y los recursos sufi-
cientes para prestigiarlas y al mismo
tiempo protegerlas de los infractores.

Siempre es más. costoso y difícil
ganar nuevos clientes por el lanza-
miento de un nuevo producto con una
nueva marca que mantener los que
ya se poseen y están satisfechos con
la calidad del producto reflejado en una
marca determinada.
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Piratería en el Siglo XX
Dra. Federica Acosta y Lara

1)INTRODUCCION

El término piratería evoca en prin-
cipio, galeones cargados de oro, per-
sonajes de piernas de palo y ojos ta-
pados. Sin embargo en nuestros días
existe también un cierto tipo de pira-
tería, un tanto más sutil pero no por
ello menos dañina que la que ejercían
los bucaneros en el Mar Caribe.

En efecto, los piratas contemporá-
neos se han dedicado entre otras a la
piratería marcaria, figura que podemos
definir como el registro de marcas por
quien no es su legítimo titular.

11)TIPOS DE PIRATERIA
MARCARlA

Dentro de la modalidad de registro
referida, la doctrina distingue entre va-
rias clases distintas a saber:

a) La que ejerce aquel que pro-
duciendo mercadería o prestando ser-
vicios, registra una marca famosa para
aprovechar el prestigio y la publicidad
de la reproducida. Se produce enton-
ces lo que se denomina como "viaje
gratis", así el industrial o prestador de
servicio encuentra la mitad del cami-
no despejado ya que el consumidor
elige aquella mercadería que luce la
marca prestigiada sin que al produc-
tor eso le cueste ningún esfuerzo eco-
nómico. Tanto el comprador que ad-

quiere mediente engaño aquello que
no deseaba, como el legítimo titular
que ve su clientela desviada sufren
serios perjuicios. Generalmente la
mercadería que se distingue con la
marca pirata no cumple con los nive-
les de calidad que alcanza la marca-
da con la copiada.

b) Otro tipo de piratería lo consti-
tuye el registro especulativo de mar-
cas. En este caso el que la ejerce,
registra marcas famosas, usualmente
en gran cantidad, a la espera de que
el titular extranjero se interese por en-
trar al mercado. En el momento de
ingresar mercadería al país o en su
defecto, al pretender registrar su mar-
ca, surge el registrante especulativo
que traba la entrada de los productos
mediante acciones judiciales o se opo-
ne al registro. Su único fin es vender
la marca al legítimo titular, quien ac-
cede a ello buscando evitar mayores
daños.

e) Se encuentra también en este
grupo, aquellos productores que re-
gistran marcas extranjeras al solo
efecto de impedir su entrada al mer-
cado, evitando así que puedan actuar
como competencia de sus propios pro-
ductos.

d) Por último encontramos lo que
usualmente se llama piratería blanca.
Los importadores utilizan esta modali-
dad, a efectos de proteger la merca-
dería que importan. De este modo, ob-
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teniendo los derechos marcarios so-
bre el signo, impiden que la marca
sea utilizada por terceros. A pesar de
que en casos como el que viene de
explicarse, en general no existe la con-
currencia desleal, que sí está presen-
te en los anteriores tipos a que nos
refiriéramos ut- supra, tampoco pue-
de aceptarse este tipo de registro y
ello se debe a que en innumerables
casos aquel registro solicitado como
un medio de protección, se desvirtúa
y termina utilizándose como un instru-
mento para obtener la exclusividad de
la comercialización que tal vez el in-
dustrial extranjero no estaba dispues-
to a otorgar. Cabe destacar que en el
Uruguay, el ordenamiento vigente no
permite la transferencia de la marca
registrada sin autorización del legíti-
mo titular, a favor de este último una
vez constatada la irregularidad, como
lo establece el arto 6 septies NQ1 del
Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial, procedi-
miento que permitiría obtener protec-
ción de la marca evitando la desnatu-
ralización del fin buscado.

111)MARCO NORMATIVO

Tanto la ley No. 9.956 de 4 de oc-
tubre de 1940, como el Convenio de
París para la Protección de la Propie-
dad Industrial se refieren a la piratería
marcaria estableciendo la primera en
su arto 2 que no serán considerados
como marcas: inc. 12Q." Las palabras
similares a un nombre comercial o a
un nombre conocido con relación a
productos determinados" y el inc. 13 "
Las palabras, signos o distintivos que
hagan presumir el propósito de verifi-
car una concurrencia desleal".

El Convenio de París a su vez, en
el arto 6 Bis, establece la protección
de las marcas notoriamente conoci-
das, comprometiéndose los países de
la Unión, de oficio o a pedido del inte-
resado a rehusar o invalidar su regis-
tro y a prohibir su uso por persona
distinta a su titular.

A pesar de la claridad de las normas
transcriptas, se pudo constatar que el
registro se encontraba plagado de mar-
cas pirateadas, constituyendo su regis-
tro un negocio floreciente. A fin de
agilizar los trámites necesarios para la
anulación de los registros ilegales,ya
que nuestra legislación no permite a la
Dirección Nacional de la Propiedad In-
dustrial impedir el uso de las marcas
notorias, se incluyó en la Ley 16.320 el
arto 226. El decreto NQ 51/993, que
reglamentó el referido artoprevé la crea-
ción de una Unidad Internade Combate
a la Piratería Marcaria (art. 12).Como
medio de realizar los fines para los
cuales fue creada,la referida Unidad ha
venido utilizando el procedimiento su-
mario establecido en el Dec.51/93, el
cual se inicia con la resolución que
declara el caso comprendido dentro de
las hipótesis previstas en el arto226 de
la Ley 16.320, sea a pedido de parte o
de oficio, cuando la Dirección lo en-
cuentre pertinente.

El referido art.226 incorpora una
disposición novedosa, ella permite exi-
mir de la prueba de la notoriedad, al
oponente que acredite fehacientemen-
te que el solicitante o titular (según se
trate de una oposición o una solicitud
de anulación) al momento de pedir el
registo de la marca, conocía o debía
conocer su existencia, simplificándose
así en forma considerable el procedi-
miento que se utilizaba antes de la
vigencia de la Ley 16.320.



IV) EVALUACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS
EN LA APLlCACION DEL
NUEVO PROCEDIMIENTO

Los resultados hasta la fecha han
sido satisfactorios, pudiendo compro-
barse que los trámites de anulación
que con el sistema anterior duraban
dos o más años, se han acortado en
forma considerable, produciéndose
asimismo una disminución de las soli-
citudes de marcas ajenas.En innume-
rables casos, los legítimos titulares lo-
gran acreditar en forma eficaz, me-
diante facturas, el conocimiento ante-
rior que de la marca poseía el solici-
tante, circunstancia que a la luz de la
nueva normativa permite resolver en
forma ágil los procedimientos. Asimis-
mo ha podido constatarse que los le-
gítimos titulares optan por realizar la
denuncia de piratería, absteniéndose
de adquirir la marca a quien realizó el
registro ilegal.

V) CONSIDERACIONES
FINALES

Debe tenerse presente por aquellos
que no comparten la nueva normati-
va, que las marcas constituyen para
los industriales parte de sus activos y
en algunos casos como ser el de
Coca-Cola, el más valioso de ellos.
Para ilustrar de forma práctica lo que
viene de decirse, puede ponerse el
caso de quien sufre el robo de su au-
tomóvil. Nadie duda en ese caso que
el dueño ha sufrido un grave perjui-
cio, y la sociedad condena al autor de
ese hurto, sin embargo se mira con
relativa indiferencia y a veces hasta
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con simpatía a quien se apropia de
una marca ajena, considerando que
esto, más que una conducta ilícita, es
otra muestra de la "viveza criolla".

Nuestro país depende para su de-
sarrollo, de la integración que se pue-
da obtener mediante acuerdos con
otros países. Así han surgido a lo lar-
go de la historia diferentes tratados
que buscan alcanzar ventajas para
nuestra economía. De nada sirve que
se abatan las barreras arancelarias
mediante el MERCOSUR por ejemplo
si permanecen en pie otros impedi-
mentos.

El propósito de esta Dirección, es
erradicar la piratería marcaria, que
causa enormes perjuicios a la activi-
dad económica, desestimulando a los
inversores extranjeros y manteniendo
a nuestro país como rehén de los es-
peculadores. No solo pierden dinero
las empresas extranjeras, nuestra po-
blación ve cercenada la posibilidad de
creación de nuevas fuentes de traba-
jo, manteniendo al Uruguay al mar-
gen del concierto mundial.
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Análisis económico de la piratería marcaria:
las soluciones implementadas en Uruguay

en 1993
Cr. Ec. Alberto Sayagués

1. DEFINICION OPERATIVA
2. ANALlSIS ESQUEMA TlCO DE LA

SITUACION EN URUGUA y
3. ECUACION ECONOMICA DEL PI-

RATA Y DEL COMERCIANTE VIC-
TIMA

4. MEDIDAS QUE AL TERAN LA
ECUACION ECONOMICA

5. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN
EL URUGUAY

6. AL TERACION DE LA ECUACION
ECONOMICA Y CONSECUEN-
CIAS

7. BALANCE

1. DEFINICION OPERATIVA

Por "piratería marcaria", a los efec-
tos de este trabajo, se entiende la "ac-
tividad de inscripción en los Registros
Públicos, a nombre propio o de un ter-
cero, de una marca extranjera conoci-
da y ajena con el objetivo eventual,
en el futuro, de ceder los derechos de
tal titularidad al verdadero propietario
a cambio de una suma de dinero,
cuando éste quiera utilizar la misma
en el mercado nacional".

No se incluye:

a) la situación de marcas "piratea-
das" en el propio país; en el Uruguay,
que es un país pequeño con la mitad

de la población en la capital, ello es
relevante sólo en la "rapidez" en ins-
cribir una marca que muy recientemen-
te se ha manifestado como atractiva
(en Uruguay se dan muchos casos de
"rápida piratería" de marcas de éxito
en la temporada veraniega de Punta
del Este).

b) la inscripción por parte de un
empresario nacional de marcas aje-
nas de productos extranjeros compe-
titivos con sus productos con el pro-
pósito de obstaculizar su eventual im-
portación (suelen encontrarse casos
de "piratería" de marcas utilizadas en
países vecinos y, en especial, cuando
se implementan procesos de integra-
ción).

Tampoco se incluye el eventual in-
greso extraordinario que obtiene la "pi-
ratería" cuando logra embargar un
embarque de mercadería en la Adua-
na aduciendo la propiedad de la mar-
ca; cuando se logra parar una impor-
tación de, digamos, U$S 100.000, la
capacidad de extorsión del "pirata" se
eleva en forma extraordinaria ya que
la alternativa, la pérdida que puede
ocasionar, resulta cuantiosa.

El análisis económico es fácilmen-
te adaptable a estas situaciones pero
su inclusión acá perjudicaría la simpli-
cidad del análisis.
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2. ANALlSIS ESQUEMATICO
DE LA SITUACION EN EL
URUGUAY

Por sencillez se han redondeado ci-
fras aunque se ha mantenido el orden
de magnitud de la realidad del Uru-
guay. Por razones expositivas se ha
utilizado como moneda el dólar ame-
ricano para facilitar la comprensión por
parte de quien no esté habituado al
poder adquisitivo de la moneda uru-
guaya.

El costo de trámite y tributos de una
marca es de U$S 500.

El valor promedio de una transac-
ción de "piratería" (la cesión que hace
el "pirata" de los derechos de inscrip-
ción al verdadero dueño) se fija -a los
efectos expositivos- en U$S S.OOO.

Al sólo efecto informativo, se agre-
ga que estas transacciones tienen un
piso del orden de los U$S 2.000 y un
techo máximo de U$S 30.000. Algu-
nas transacciones fuera de esa franja
tienen incorporados otros elementos
en la misma que varían su precio, por
ejemplo: representaciones, relaciones
habituales, etc.

Se estima el número de transac-
ciones anuales en doscientos, lo que
hace un "valor bruto de producción"
de U$S 1.600.000.

Los Agentes de la Propiedad Indus-
trial (oficinas o profesionales especia-
lizados en trámites y asesoramiento
en marcas) son 120, de los cuales 10
concentran el SO% de los trámites de
marcas.

Muy pocos Agentes se dedican
principalmente a la "piratería" como
negocio, aunque otros pueden llegar
a intervenir marginalmente en ella de
la manera siguiente:

a) mediante la inscripción -a su
nombre o de un tercero- de alguna
marca ajena "prometedora" (numero-
sos agentes no lo hacen por razones
de principio).

b) mediante el trámite de una mar-
ca "pirateada" por un cliente habitual;
nótese que el Agente puede descono-
cer el hecho o no lograr disuadir al
cliente y no querer perder al mismo,
por lo que su conducta resulta com-
prensible.

Los "grandes piratas", definidos como
aquellos cuya actividad principal es la
inscripción de marcas ajenas para,
eventualmente, venderlas a su dueño
legítimo, efectúan una importante in-
versión en "stock de marcas" para po-
der lograr transar posteriormente una
parte reducida y poco previsible del
mismo. Ello implica una inversión im-
portante, digamos de U$S 100.000, para
contar con 200 marcas. Esta inscrip-
ción se hace a nombre del "pirata" o de
testaferros, usualmente insolventes.
Esto es fácilmente detectable ya que -
excepto en algunas ramas como la
farmacéutica- los comerciantes autén-
ticos no inscriben decenas de marcas.
El desarrollo de un buen sistema infor-
mático permite detectar la concentra-
ción de marcas en personas o socieda-
des con escasa o nula actividad comer-
cial o capital propio, pudiéndose efec-
tuarel "mapa de localización de piratas"
y orientar la actividad de la Unidad de
control de esta práctica desleal.

No hay cuantificación del daño que
la "piratería" causa a la actividad eco-
nómica de un país; se pueden seña-
lar distintos perjuicios:

a) Menor utilización de las venta-
jas del comercio internacional.

b) Menores inversiones y, por
ende, menor creación de empleos.



e) Menor competencia en el mer-
cado.

d) Distorsión en los incentivos y
señales que emite el mercado (los be-
neficios no surgen del cultivo de la
productividad sino del cultivo de trá-
mites y relaciones).

e) Mala imagen del país en el ex-
tranjero.

Nótese que el costo principal es in-
directo y lo termina pagando, como
siempre, el consumidor a través de
precios más elevados (a igualdad de
calidad) y a través de una menor tasa
de crecimiento de la economía.

Es probable que los perjuicios di-
rectos sean, por lo menos, 5 o 6 ve-
ces el costo de las transacciones rea-
lizadas, por lo que no es demasiado
aventurado considerar un perjuicio su-
perior a diez millones de dólares anua-
les.

3. ECUACION ECONOMICA
DEL PIRATA Y DEL
COMERCIANTE VICTIMA

Se puede plantear, de manera es-
quemática y haciendo abstención de
los importantes aspectos éticos del
problema, que el "pirata" marcario se
enfrenta, al momento de la toma de
decisiones, a la siguiente ecuación
económica de su "negocio":

V.U.P. x E (n) > K.i + G.O.

Valor Unitario de cada Piratería por el
número Esperado de piraterías debe
ser mayor que el Costo del Capital
Invertido más los Gastos de Opera-
ción

donde:
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V.U.P. = valor unitario de cada "pi-
ratería", es decir, la disposición a pa-
gar por el comerciante víctima, es fun-
ción de:

el tiempo de demora en hacer
valer sus derechos en juicio lo
que ocasiona costos de ruptu-
ra
el costo administrativo de tra-
mitar la oposición a la marca
el valor probable de recuperar
los daños y perjuicios que se
ocasionen

E (n) = número esperado de tran-
sacciones de piratería que se espera
concretar en el período.

K = capital invertido en marcas pi-
rateadas, que es función del costo del
trámite de inscripción y de los tributos
que se exijan por ello (costo de pro-
ducción) aunque su "valor de merca-
do" es fruto de la valuación de los
futuros beneficios a lograr con esas
marcas; la diferencia es importante,
máxime cuando la inversión ya se ha
efectuado pero, en aras de la simplici-
dad, se pasa por alto.

i = tasa de costo de capital en el
período, que es función principal de la
tasa de interés (costo de oportunidad)
y del riesgo (la prima por riesgo está
incluída en la tasa de costo de capi-
tal) involucrado en la inversión de ca-
pital en marcas "pirateadas".

G.O. = gasto operativo por "pirate-
ría" en el período.

4. MEDIDAS QUE ALTERAN
LA ECUACION ECONOMICA

Resulta evidente que la "represión
económica" del "pirata" se debe basar
en alterar su ecuación económica dis-
minuyendo sus beneficios y aumen-
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tanda sus costos, lo que se puede lo-
grar de acuerdo con las posibilidades
siguientes:

El valor unitario de cada "piratería",
es decir, la disposición a pagar del
comerciante víctima, va a disminuir, e
incluso a desaparecer, si:

4.1 El tiempo de demora del trámi-
te de oposición disminuye

4.2 El costo administrativo del trá-
mite de oposición disminuye

4.3 El valor probable de recupera-
ción de los daños y perjuicios aumenta.

El número esperado de transaccio-
nes que un pirata puede efectuar dis-
minuye si:

4.4 El valor es muy elevado (por-
que el comerciante víctima tiene siem-
pre la opción de no penetrar en el mer-
cado) y también disminuye si la dis-
posición a pagar se reduce porque
menos comerciantes están dispuestos
a ceder a la extorsión. Eso implica
que el "pirata" sabe que hay un valor
óptimo para esa extorsión que depen-
de de factores que no están siendo
analizados en este sencillo modelo.
Los puntos 4.1, 4.2 Y 4.3 influyen en
la disminución del número esperado
de extorsiones concretadas.

4.5 La actividad represora de la "pi-
ratería" efectuada de oficio por el Es-
tado incide de manera importante en
el número esperado de transacciones
ya que se incurre en mayores gastos.
Nótese que si el celo de la Adminis-
tración frena el 50% de las inscripcio-
nes "piratas", aquella ecuación eco-
nómica se altera en buena forma.

El costo de capital invertido es fun-
ción de los gastos de inscripción y, en
especial, de los tributos que cobre el
Estado por ese servicio así como de
la tasa de rentabilidad exigida de ese
capital: este costo aumentará si:

4.6 Los tributos y demás gastos au-
mentan.

4.7 La tasa de rentabilidad exigida
aumenta; esta tasa es principalmente
función del costo del dinero sobre el
cual no se puede influir y sobre la pri-
ma por riesgo que se paga sobre la
inversión realizada, la que aumenta en
función del éxito de la represión.

Los gastos de operación que impli-
ca la actividad de "piratería" marcaria,
los que aumentarán si:

4:8 El Estado toma medidas admi-
nistrativas para incrementar el costo
operativo de la "piratería".

5.DISPOSICIONES
ADOPTADAS EN EL
URUGUAY

En abril de 1992 se firmó un Conve-
nio de Mejora de Gestión entre el Go-
bierno de la República de Uruguay,
representado por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Minería (Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial),
la Asociación Uruguaya de Agentes
de la Propiedad Industrial y el Progra-
ma Nacional de Desburocratización
(PRO.NA.DE.), que es un Proyecto de
Cooperación Técnica del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo,
dirigido por el Econ. Alberto Sayagués,
autor de este artículo.

A través de este Convenio se ca-
nalizaron diversas medidas que han
influído en la ecuación económica de
los "piratas".

La medida fundamental de trans-
formación del sistema de marcas fue
la adquisición de un nuevo equipa-
miento informático y la incorporación
y adaptación de un moderno software
(en base a una colaboración de la



O.M.P.I., Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual). Ello permitió
contar con información sobre marcas
"pirateadas" y sobre concentración de
marcas (stock de cada pirata) lo que
permitió confirmar sospechas de "pi-
ratería" y orientar la actividad admi-
nistrativa de su represión. En acuerdo
con la Asociación de Agentes se fijó
una tasa especial que permitió recau-
dar, a lo largo de un año y medio, el
costo del equipamiento, software y
consultoría requeridos.

El punto 4.1. (tiempo de demora)
fue abordado a través de un impor-
tante esfuerzo para eliminar atrasos
de expedientes (casi dos años de atra-
sos) y de la informatización de los trá-
mites. Las denuncias de "piratería" se
canalizaron a una Unidad Especial que
agilitó su trámite y se especializó en
las mismas. Dicha Unidad también
opera en forma preventiva objetando
"de oficio" las incripciones "pi ratas"
(punto 4.5.)

El punto 4.2. (costo administrativo
de la oposición) se disminuyó a tra-
vés de una facilitación de la prueba,
especialmente costosa para la prue-
ba de la notoriedad de uso en el ex-
tranjero.

El punto 4.3. (valor probable de re-
cuperar daños) se contempló a través
de una exigencia de afianzar los even-
tuales daños mediante el depósito de
hasta veinte mil dólares o garantía
equivalente a los "piratas" insolventes.
No se consideró que se pudieran efec-
tuar injusticias ya que no tiene mucho
sentido económico que alguien que no
tenga capital posea marcas para la
actividad comercial, en especial, cuan-
do tiene muchas ...

El número esperado de transaccio-
nes de "piratería" (punto 4.4.) dismi-
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nuyó como consecuencia de las ac-
ciones reseñadas.

El punto 4.6. no llegó a ser utiliza-
do aunque se identificó la posibilidad
de alterar los tributos a pagar en fun-
ción de la no explotación comercial
de la marca (incluso con escalas pro-
gresivas), la posible asignación de va-
lores fictos para impuestos al patri-
monio, etc.

El punto 4.7. fue atacado al crear
riesgos sobre el pirata, lo que reper-
cute en su disposición a incrementar
inversiones en su stock de marcas "pi-
rateadas".

El punto 4.8. fue indirectamente
abordado ya que la facilitación de la
prueba en la acción de oposición obli-
ga al "pirata" a incurrir en mayores
costos administrativos que antes.

Varias de estas medidas, de rango
legislativo, se aprobaron en la Ley
16.320 y entraron en vigencia el 1Q de
Enero de 1993, por lo que su imple-
mentación efectiva es muy reciente.

6. ALTERACION DE LA
ECUACION ECONOMICA
y CONSECUENCIAS

Se presenta a continuación un
ejemplo de lo que podría ser la ecua-
ción económica anual de un "pirata"
que se dedicaba primordialmente a
esa actividad y que se vio enfrentado
a una estrategia represiva:

ANTES DE LA APLlCACION DEL
PLAN DE CONTROL

U$S 8.000 x 30 transacciones>
(U$S 100.000 x 0,15) + U$S 61.000

donde el stock de marcas de
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U$S 100.000 tiene un costo de opor-
tunidad del 15% y los gastos operati-
vos están compuestos por 50 marcas
nuevas a U$S 500 y U$S 3.000 men-
suales.

El ingreso bruto es de U$S 240.000
y el neto U$S 164.000.

DESPUES DE LA APLlCACION DEL
PLAN DE CONTROL

U$S 5.000 x 10 transacciones>
(U$S 100.000 x 0,25) + U$S 73.000

El ingreso bruto es de U$S 50.000
y las pérdidas de U$S 48.000. No se
alcanza a cubrir los costos operativos
de U$S 73.000.

El análisis, como se dijo antes, es
simplificado. El lector avezado en te-
mas económicos ya se percató que
hubo una pérdida de capital por la des-
valorización del stock de marcas "pi-
rateadas" (la disminución del valor ac-
tual de los futuros beneficios que han
mermado).

Al darse una situación de esta ín-
dole el "pirata" deja de ser un "tull-
time" y la actividad de "piratería" tiene
que pasar a ser marginal para el mis-
mo y se debe limitar a unas pocas
marcas que puedan ser muy renta-
bles.

Para el "pirata" ocasional, tal activi-
dad puede seguir siendo tentadora,
aunque la disposición a pagar disminu-
ya, ya que sus costos son totalmente
marginales. En tal caso hay tres proce-
dimientos que se pueden aplicar:

a) la publicidad, directa o indirec-
ta, de la "piratería" con nombre pro-
pio, ya que ello perjudicará su imagen
en su actividad principal

b) la persuasión moral y el esta-
blecimiento de códigos de conducta a

través de las asociaciones profesio-
nales, incrementando la sanción so-
cial que merece esa actividad

e) el suministro de información a
los organismos de control de evasión
fiscal, de normas laborales y sanita-
rias, etc.; sucede que el incumplimien-
to de normas en un área suele estar
muy correlacionada al incumplimiento
en otras.

7. BALANCE

Esta conjunción de medidas, de
bajo costo para el Estado, ha llevado
a una importante disminución del nú-
mero de transacciones de marcas "pi-
rateadas" en el Uruguay y a una ma-
yor seguridad jurídica para el inversor
y comerciante extranjeros.

Para ello se contó con gran cola-
boración y liderazgo de los Directores
Nacionales de la Propiedad Industrial
(Dr. Agustín Prat, hasta 1992 y Dr.
Pedro Bordaberry, desde setiembre de
1992 a la fecha), del Ministro de In-
dustria, Ec. Eduardo Ache, así como
de numerosos funcionarios del orga-
nismo.



REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 23

Piratas de hoy:
con marca, con clase internacional

Ese. Linda N. Krudo

* ¿QUIENES SON?

Según el diccionario, la primera
acepción del término "pirata" indica
que los mismos eran navegantes de-
dicados a asaltar y robar los barcos
en el mar o las costas. Así, existen
numerosos relatos sobre personajes
legendarios que asolaban los mares,
ávidos de tesoros y acumulando cuan-
tiosos botines en islas recónditas.

En la natural evolución del lengua-
je, el término "pirata" ha pasado a de-
signar, en forma familiar y genérica, a
la persona que se apropia de ideas u
obras ajenas. Tal es la acepción que,
en sentido figurado, ofrecen los dic-
cionarios.

* ¿DONDE ESTAN ?

En la antigüedad, los piratas eran
los dueños de los mares y su campo
de acción era la inmensidad oceánica.
En la actual acepción del término, y
dada la vastedad de ideas y obras
susceptibles de apropiación, los pira-
tas pueden ocupar varios frentes. Qui-
zás los tristemente más famosos son
los que mantienen aún características
similares a los antiguos piratas: los
llamados "piratas del aire".

No existe, entonces, un ámbito es-
pecífico de actuación de los piratas
actuales; el mercado de acción se ha

ampliado en gran forma para los pira-
tas de hoy. Pero, en especial, en esta
era de grandes bloques de integra-
ción económica y desarrollo comer-
cial, los hay tras un muy preciado bo-
tín: las marcas, en tanto que consa-
grado signo distintivo de los produc-
tos y servicios -y por ende, de la re-
putación- de una empresa.

* ¿QUE HACEN?

Específicamente en el ámbito
marcario, la piratería implica diversas
acciones:

# el registro especulativo de una
marca conocida internacionalmente,
propiedad de un titular extranjero, para
distinguir los mismos productos y/o
servicios que comercializa o produce
el titular extranjero.

# el registro especulativo de una
marca prácticamente idéntica a una
marca conocida internacionalmente,
propiedad de un titular extranjero; por
ej. un lago igual, aunque tenga algu-
na diferencia en los términos, etc.

# el registro especulativo de una
marca igualo similar a una marca co-
nocida internacionalmente, propiedad
de un titular extranjero, para distinguir
productos y/o servicios similares a los
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que comercializa o produce el titular
extranjero, de forma que puedan cau-
sar confusión indirecta.

# el registro de una marca igual
a una marca conocida internacional-
mente, propiedad de un titular extran-
jero, para distinguir productos y/o ser-
vicios distintos a los que comercializa
o produce el titular extranjero, y que
no son susceptibles de causar confu-
sión indirecta al consumidor. En este
caso, el pirata usa y explota el presti-
gio y la reputación de la marca ex-
tranjera, ahorrando publicidad y tra-
bajo de mercado.

La consecuencia de estas acciones
de registro es que al intentar el ingre-
so al mercado nacional, el titular ex-
tranjero de la marca "pirateada" no po-
drá hacerlo ya que en el territorio na-
cional se encuentra registrada una
marca idéntica o similar, a nombre de
un titular nacional.

Además del natural desprestigio del
país a nivel internacional que conlleva
esta acción, los efectos inmediatos en
contra del titular extranjero que preten-
de ingresar al mercado nacional son:

el embargo a nivel aduanero de
la mercadería que intenta ingre-
sar;

el iniciar acciones administrati-
vas de anulación a nivel de las
oficinas pertinentes (en el caso,
la DNPI), lo que implica costos
de tramitación, de asesoramien-
to y demoras en la resolución;

como consecuencia de las di-
laciones en la anulación del re-
gistro "pirata", el titular extran-

jero se ve muchas veces en la
opción de tener que pagar un
precio por recuperar un regis-
tro efectuado en base a su mar-
ca (casos de transferencias de
los registros nacionales "pira-
tas").

* PIRATERIA: ¿BLANCA?,
¿NEGRA?

Se ha pretendido diferenciar las ac-
ciones de piratería, según contemplen
o no una forma de protección al titular
extranjero.

En tal sentido, la piratería negra se-
ría la que simplemente tiene vocación
económica y supone un registro es-
peculativo que se mantiene a la espe-
ra del inversor extranjero.

En cambio, la llamada piratería
blanca es la que se atribuye al repre-
sentante exclusivo que, para proteger
la marca de su representado, la regis-
tra a su propio nombre. En este
caso, pueden verificarse diversas hi-
pótesis:

- o bien que el titular extranjero
de la marca esté en conocimiento de
las acciones de registro de su repre-
sentante exclusivo y las consienta; en
este caso, más allá de la estricta rela-
ción comercial, existiría un acuerdo de
partes en cuanto a la explotación en
el mercado nacional de la marca en
cuestión,

- o bien que el titular extranjero
desconozca que su marca está sien-
do registrada por el representante ex-
clusivo. En este caso, quien definirá
finalmente si existe una hipótesis de



piratería, será el titular extranjero, ya
que podrá optar por adoptar un com-
portamiento tal cual se indicara en la
primera hipótesis o bien denunciar un
caso de piratería.

Si bien habitualmente se plantea que
en estos casos el representante exclu-
sivo busca proteger la marca extranje-
ra, también es cierto que al registrarla a
su nombre "ata" al titular extranjero a la
representación otorgada y, en definiti-
va, se garantiza su exclusividad. Sería
una forma un tanto sutil de competir
deslealmente en el mercado.

De todas formas, y más allá de los
colores con los que se la quiera dis-
tinguir, la piratería es una conducta
deshonesta en el ámbito de la contra-
tación y así es reconocida internacio-
nalmente. Prueba de ello es la inclu-
sión en la Ronda Uruguay del GATT
del tema de propiedad intelectual; es-
pecíficamente el Acuerdo TRIPs con-
templa los siguientes casos:

(en Sección 2: MARCAS DE FABRI-
CA O DE COMERCIO:)

Artículo 16 Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábri-
ca o de comercio registrada gozará
del derecho exclusivo de impedir que
cualesquiera terceros, sin su consen-
timiento, utilicen en el curso de opera-
ciones comerciales signos idénticos o
similares para bienes o servicios que
sean idénticos o similares a aquellos
para los que se ha registrado la mar-
ca, cuando ese uso dé lugar a proba-
bilidad de confusión. En el caso de
que seuse un signo idéntico para bie-
nes o servicios idénticos, sepresumi-
rá que existe probabilidad de confu-
sión. Los derechos antes menciona-
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dos seentenderán sin perjuicio de nin-
guno de los derechos existentes con
anterioridad y no afectarán a la posi-
bilidad de los Miembros de reconocer
derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de
París (1967) se aplicará mutatis
mutandis a los servicios. Al determi-
nar si una marca de fábrica o de co-
mercio es notoriamente conocida, los
Miembros tomarán en cuenta la noto-
riedad de esta marca en el sector per-
tinente del público inclusive la notorie-
dad obtenida en el Miembro de que
se trate como consecuencia de la pro-
moción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de
París (1967) se aplicará mutatis
mutandis a bienes o servicios que no
sean similares a aquellos para los cua-
les una marca de fábrica o de comer-
cio ha sido registrada, a condición de
que el uso de esa marca en relación
con esos bienes o servicios indique
una conexión entre dichos bienes o
servicios y el titular de la marca regis-
trada y a condición de que sea proba-
ble que ese uso lesione los intereses
del titular de la marca registrada.

Artículo 17Excepciones

Los Miembros podrán establecer
excepciones limitadas de los derechos
conferidos por una marca de fábrica o
de comercio, por ejemplo el uso leal
de términos descriptivos, a condición
de que en ellas se tengan en cuenta
los intereses legítimos del titular de la
marca y de terceros.

(en Parte VII DISPOSICIONES INS-
TITUCIONALES; DISPOSICIONES
FINALES:)
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Artículo 69Cooperación internacional

Los Miembros convienen en coope-
rar entre sí con objeto de eliminar el
comercio internacional de mercancías
que infrinjan los derechos de propie-
dad intelectual. A este fin, establece-
rán servicios de información en su ad-
ministración, darán notificación de
esos servicios y estarán dispuestos a
intercambiar información sobre el co-
mercio de las mercancías infractoras.
En particular, promoverán el intercam-
bio de información y la cooperación
entre las autoridades de aduanas en
lo que respecta al comercio de mer-
cancías de marca de fábrica o de co-
mercio falsificadas y mercancías pira-
ta que lesionan el derecho de autor.

* LA SITUACION
EN URUGUAY

Al igual que en otros países, en
Uruguay se han verificado casos de
registro especulativo de marcas. Qui-
zás en aplicación de un mal entendi-
do criterio de protección de marcas
extranjeras (en el caso de represen-
tante exclusivo, por ej.), o incluso por
propio desconocimiento de las normas
legales existentes.

Un marco normativo en el que exis-
ten registros marcarios con validez na-
cional pero sin exigencia del uso efec-
tivo de la marca, quizás ha sido tam-
bién un factor que propició la existen-
cia de registros especulativos.

Normativa existente a 1992:
Hasta la promulgación de la ley

16.320, de 10. de noviembre de 1986,
la normativa existente para evitar los
registros especulativos y la competen-

cia desleal en materia marcaria era la
siguiente:

- arto 20., ley 9.956 de 4 de octubre
de 1940, numerales 12 y 13, que es-
tablecen respectivamente:

"No serán considerados como mar-
cas:

120. Las palabras similares a un
nombre comercial o a un nombre co-
nocido con relación a productos de-
terminados.

130. Las palabras, signos o distinti-
vos que hagan presumir el propósito
de verificar una concurrencia desleal."

- arto 6 bis del Convenio de París,
ratificado por ley No. 14.910, de fecha
19 de julio de 1979, determina lo si-

guiente:

"(Marcas: marcas notoriamente co-
nocidas)

1) Los países de la Unión se com-
prometen, bien de oficio, si la legisla-
ción del país lo permite, bien a instan-
cia del interesado, a rehusar o invali-
dar el registro y a prohibir el uso de
una marca de fábrica o de comercio
que constituya la reproducción, imita-
ción o traducción, susceptibles de
crear confusión, de una marca que la
autoridad competente del país del re-
gistro o del uso estimare ser allí noto-
riamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda be-
neficiarse del presente Convenio y uti-
lizada para productos idénticos o si-
milares. Ocurrirá lo mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya
la reproducción de tal marca notoria-
mente conocida o una imitación sus-
ceptible de crear confusión con ésta

"



En aplicación de tal normativa -que,
merece destacarse que apunta a con-
siderar ya no los precisos casos de
competencia desleal, sino también el
propósito, la intención en tal sentido-,
podría haberse evitado la existencia
de tales registros especulativos.

Pero el procedimiento aplicable
para la resolución de litigios en tal sen-
tido no se diferenciaba de los demás
casos: un plazo máximo de prueba
de hasta 90 días, con opciones de
prórrogas, en los hechos un conten-
cioso administrativo en el que se agre-
gaban pruebas y peticiones en diver-
sas instancias del trámite, etc. Esto
implicaba una dilación importante en
el tiempo de resolución; tal circuns-
tancia era aprovechada por el "pirata
marcario" ya que el titular extranjero
se veía enfrentado entonces a decidir
si continuaba con las acciones o si
negociaba para adquirir su marca al
titular nacional.

El arto 226 de la ley 16.320 y su re-
glamentación:

La ley 16.320, de 10. de noviembre
de 1992, estableció en su arto 226 lo
siguiente:

"Agréganse al artículo 18 de la ley
No. 9.956, de 4 de octubre de 1940,
los incisos siguientes:

En los casos de oposición, recurso
o anulación de una marca se admitirá
la prueba del uso notorio en el país o
en el extranjero, la que podrá efec-
tuarse por cualquier medio idóneo que
lo demuestre razonablemente, sujeto
a las reglas de la sana crítica y a lo
que establezca la reglamentación. En
caso de impugnarse por una de las
partes o de oficio dichas pruebas, la
Dirección Nacional de la Propiedad In-
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dustrial podrá requerir de los intere-
sados las pruebas adicionales que es-
time pertinentes, o aún solicitarlas de
oficio, por cualquier medio técnico ade-
cuado.

Asimismo, podrá eximirse de la
prueba de la notoriedad al oponente
que acredite que el solicitante, al mo-
mento de pedir el registro de la mar-
ca, conocía o debía conocer su exis-
tencia.

De igual forma se podrá exigir a
las partes que afiancen sus eventua-
les responsabilidades civiles hasta en
la suma de 2.000 UR."

El decreto 51/993, de 27 de enero
de 1993 reglamentó el arto menciona-
do y estableció un procedimiento su-
mario y especial para la resolución de
los casos de oposición de terceros,
interposición de recursos administrati-
vos o acciones de anulación en base
a hipótesis de piratería marcaria.

A su vez, se facultó a la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial a
crear una Unidad interna especial,
abocada al diligenciamiento de los trá-
mites en esta materia. Tal Unidad in-
terna fue establecida por resolución
de fecha 11 de febrero de 1993, con
los siguientes cometidos:

- efectuar el relevamiento de ex-
pedientes en los que se verifiquen ca-
sos de piratería marcaria o se haya
deducido oposición, recurso o anula-
ción de una marca en base al uso
notorio de la misma en el país o en el
extranjero;

- proceder al estudio e implemen-
tar internamente los procedimientos
que fueren del caso para la resolu-
ción de los expedientes en los que se
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verifiquen las hipótesis del arto 226 de
la ley 16.320.

El procedimiento instaurado para la
resolución de estos casos implica las
siguientes etapas:

- fundamentación de la oposición,
el recurso o la acción de nulidad en
que el solicitante o titular del registro
conocía o debía conocer la existencia
del signo marcario "pirateado" al mo-
mento de presentar su solicitud de trá-
mite, y que, por ende, incurre en un
caso de competencia desleal al co-
piar un signo conocido;

- pase a consideración de la Uni-
dad interna (art. 12, decreto 51/993),
para estudiar si corresponde o no con-
siderar comprendido al expediente en
cuestión en las hipótesis previstas en
el arto 226 de la ley 16.320;

- resolución de la Dirección, dan-
do vista al solicitante o titular del re-
gistro por el término de 10 (diez) días;
-vencido tal término, se adopta reso-
lución final o, en su caso, se dispone
la apertura a prueba por un plazo
máximo de 15 (quince) días;

- vencido el plazo de apertura a
prueba, se adopta resolución final.

Este procedimiento implica una ce-
leridad en el tratamiento de la docu-
mentación lo que, sumado a que la
denuncia de una de las hipótesis pre-
vistas en el arto 226 de la ley 16.320
es de previo pronunciamiento, favore-
ce la adopción de resolución final en
el corto plazo.

La implementación de estas medi-
das, que recogen la normativa exis-
tente antes de la sanción de la ley

16.320 Y la actualizan en materia pro-
cedimental, no significa la protección
de marcas extranjeras en detrimento
de registros nacionales. Muy por el
contrario, su función es simplemente
brindar a la Administración mecanis-
mos de acción que permitan evitar
conductas deshonestas que sólo im-
piden nuevas inversiones y generan
una reputación de mercado poco con-
fiable a nivel internacional.

Es de señalar que, para agilitar el
funcionamiento de la Unidad interna
(art. 12, decreto 51/993) y permitir la
consideración de expedientes en trá-
mite en los que se ha denunciado pi-
ratería marcaria, y siendo ésta de pre-
vio pronunciamiento, además de la Di-
rección cualquier área del Organismo
en conocimiento de tal situación está
facultada a derivar los expedientes a
su consideración.

Algún caso de aplicación:
A vía de ejemplo, se cita el caso de

la marca XUXA, que fue diligenciado en
algunos de sus expedientes por la Uni-
dad interna (art. 12, decreto 51/993).

La denominación que constituye el
signo marcario es el seudónimo de la
famosa cantante y animadora de es-
pectáculos televisivos brasileña. En un
primer caso, el registro otorgado a una
solicitud presentada en el año 1987
fue denegado recién en 1993; en cam-
bio, en los casos de solicitudes pre-
sentadas a posteriori, que recibieron
el tratamiento del procedimiento su-
mario establecido en el decreto 51/
993, el tiempo de resolución se redujo
sensiblemente: 50 días.
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Marca Solicitada Solicitante Resolución:

XUXA 26/06/87 de Uruguay Denegada (2/4/93)

XUXA 25/09/91 de Uruguay Denegada (11/8/93)
trámite en Unidad Interna:
a partir del 22/6/93

XUXA 30/09/91 de Uruguay Denegada (11/8/93)
trámite en Unidad Interna:
a partir del 22/6/93

Tiempo

casi 6 años

50 días

* CONCLUSIONES

50 días

Las acciones que se han llevado
adelante para limitar los casos de re-
gistro especulativo se han demostra-
do eficaces en su aplicación, permi-
tiendo la adopción de resolución en
tiempos más breves.

A esto se suma la revisión de la
legislación existente en materia de
marcas, propiciando la consideración
del uso efectivo de la marca; de esta
forma, Uruguay adopta un criterio más
acorde con las pautas internacionales
en el campo de la propiedad industrial
y, específicamente, en lo que hace a
las prácticas comerciales internacio-
nales.

El arto 226 de la ley 16.320 ya cons-
tituye un primer paso importante en la
apreciación del uso de una marca -
sin tener en cuenta su efectivo regis-
tro-, pero de todas formas, se impone
una modernización integral de la re-
gulación marcaria, contemplando a ni-
vel nacional los requerimientos de uso
y las condicionantes de validez para
evitar situaciones de piratería.
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El comercio internacional
de productos protegidos por patente 1

1. Introducción

Dr. José Massaguer*

La patente atribuye a su titular un
ius prohibendi o facultad de exclusión
que únicamente se proyecta sobre los
actos de explotación directa e indirec-
ta recogidos en los correspondientes
catálogos establecidos en las leyes
nacionales. Entre estos actos de
explotación figura de común la impor-
tación de productos protegidos por
patente (productos objeto de patente
y productos directamente fabricados
con un procedimiento objeto de pa-
tente).

Las leyes de patentes consideran,
en efecto, la importación de produc-
tos protegidos expresamente como
acto de explotación de la invención
patentada cuya prohibición puede ins-
tar el titular de la patente cuando sea
efectuada por un tercero sin su auto-
rización. Así lo establecen, por ejem-
plo, el arto 5quater CUP [Convenio de
París para la protección de la propie-

• Catedrático de Derecho Mercantil, Universi-
dad Pompeu Fabra, Barcelona.

1 Este artículo reproduce el texto de la confe-
rencia que con el mismo título impartió el
autor en el Seminario OMPI sobre Propie-
dad Industrial, Competencia y Desarrollo
Económico para Países Andinos, organiza-
do por la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual con la colaboración del
Gobierno de la República del Ecuador y ce-
lebrado en Quito del 22 al 25 de junio de
1993. Se ha respetado el estilo propio de la
conferencia.

dad industrial, de 20 de marzo de 1883
(texto de Estocolmo de 14 de julio de
1967)] o el arto 29 CPC (Convenio so-
bre la Patente Europea para el Mer-
cado Común, hecho en Luxemburgo
el 15 de diciembre de 1975, todavía
no aprobado = DOCE Nr. L 17, pág.
1), entre los textos normativos de ca-
rácter internacional, o los arts. 50.a) y
c) y 61.1 LP (Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes = BOE núm. 73),
entre las legislaciones internas euro-
peas.

2. La importación
de productos protegidos
como acto de explotación

Como acto de explotación de la in-
vención patentada, la importación con-
siste en la introducción en territorio
nacional de los productos protegidos.
El supuesto de hecho importación se
presenta con el simple cruce de la
frontera española. Con ello, la paten-
te nacional resulta infringida tanto por
aquél que introduce en territorio na-
cional los productos protegidos desde
el extranjero con el paso de la fronte-
ra, como también por aquél que hace
traer los productos protegidos desde
el extranjero con el propósito de ad-
quirir el poder de disposición sobre
los mismos una vez introducidos en
territorio nacional.
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Esta concepción tiene su razón de
ser en las consideraciones de orden
económico que inspiran la construc-
ción normativa de los actos de explo-
tación de la patente. Desde un punto
de vista económico son equiparables
la acción de quien en el extranjero ad-
quiere productos protegidos allí fabri-
cados y los introduce en territorio na-
cional con el fin de ofrecerlos, comer-
cializarlos o usarlos, de un lado, y, de
otro lado, la acción de quien hace traer
los productos protegidos desde el ex-
tranjero para adquirirlos en territorio
nacional con la finalidad de ofrecer-
los, comercializarlos o usarlos. En el
segundo caso, el perjuicio causado al
titular de la patente nacional es inclu-
so mayor, ya que los productos en
cuestión se adquieren en territorio na-
cional -por ello en el ámbito territo-
rial de vigencia de la patente nacio-
nal- y, en estas circunstancias, al
margen de la exclusiva de distribución
legalmente otorgada al titular de la pa-
tente. En cambio, en el primer caso
todavía no se ha producido un perjui-
cio, el cual sólo adviene si los produc-
tos protegidos importados se ofrecen,
comercializan o usan. Esta diferencia
sólo es relevante para la determina-
ción de la indemnización de daños y
perjuicios, pero no contradice en nada
la equiparación de una y otra acción.

a) Presupuestos. Para que la in-
troducción en territorio nacional de pro-
ductos protegidos que se ha descrito
quede cubierta por el ius prohibendi
conferido por la patente ha de tener
lugar con la finalidad de llevar a cabo
cualquiera de los demás actos de ex-
plotación de la patente, esto es, para
la fabricación, ofrecimiento, introduc-
ción en comercio o uso de los pro-

ductos protegidos. Esta finalidad debe
ser apreciada de forma objetiva y no
según la intención de los terceros ad-
quirentes de los productos protegidos
importados.

De común las leyes nacionales
mencionan la fabricación del producto
objeto de la patente entre los actos
de explotación a cuya ejecución pue-
de servir la importación [arto 50.a) LP].
Su inclusión en este contexto está per-
fectamente justificada. Por fabricación
se debe entender también la mejora,
reconstrucción y reparación del pro-
ducto protegido, cuando estas accio-
nes equivalen a una nueva fabrica-
ción. Así pues, la integración de la fa-
bricación entre los objetivos persegui-
dos con la importación es del todo ra-
zonable, ya que con ello se puede im-
pedir que los productos protegidos
sean importados para su mejora, ma-
nipulación -v. gr. mediante mezcla
con otras sustancias- o reconstruc-
ción.

Para que la importación constituya
una violación de la patente, las leyes
nacionales no exigen un específico
elemento intencional del importador.
En particular, las disposiciones perti-
nentes no condicionan el éxito de la
acción por violación de patente a la
concurrencia de un determinado co-
nocimiento o intención dolosa en la
infracción. No obstante, de común se
diferencia entre personas que fabri-
can o importan sin consentimiento del
titular de la patente y personas que
ejecutan cualquiera de otros actos de
explotación (art. 64 LP). Los primeros
responderán, en todo caso, de los da-
ños y perjuicios que ocasionen; los
segundos, en cambio, sólo cuando hu-
bieren sido previamente advertidos por
el titular de la patente de su existen-



cia y de su violación, con exigencia
de cesar en la misma, o bien cuando
hubieren obrado culposa o negligen-
temente. Esto último no significa que
en tales casos la violación de la pa-
tente sólo se produzca cuando con-
curran las circunstancias menciona-
das. La violación de la patente se ma-
terializa con la ejecución del corres-
pondiente acto de explotación. Sólo la
procedencia de la indemnización de
daños y perjuicios depende de dichas
circunstancias.

En este sentido, fabricación e im-
portación son justamente equiparadas,
pues ambas representan acciones que
son previamente imprescindibles para
el aprovechamiento de las ventajas de
un producto protegido por patente. La
introducción en comercio y el uso pre-
suponen la existencia de los produc-
tos protegidos y éstos sólo existen si
con anterioridad han sido fabricados
o importados. En segundo lugar, el ca-
rácter profesional de la fabricación e
importación obvia la necesidad de pro-
bar el conocimiento de que el produc-
to fabricado o importado estaba pro-
tegido por patente en territorio nacio-
nal. La consciencia de que la acción
constituye una importación, esto es,
de que con la acción se posibilita la
existencia misma del producto prote-
gido en el territorio nacional, debe ser
en todo caso comprobada, ya que es
un presupuesto del acto de explota-
ción importación.

b) Posición de la importación en-
tre los actos de explotación de la
patente. La inclusión de la importa-
ción de productos protegidos como
"acto de explotación" o como "utiliza-
ción de la invención prohibida en vir-
tud de la patente" es aparentemente
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paradójica. De las disposiciones de
este tipo parece desprenderse que
quien importa el producto protegido
por patente utiliza de este modo la
invención patentada. La importación,
sin embargo, no comporta una ejecu-
ción de la invención a los efectos de
la obligación de explotar, allí donde
se establece (art. 83 LP). De ahí re-
sulta que el concepto explotación es
utilizado por la ley diversamente en
relación con los actos que el titular de
la patente puede prohibir a terceros,
de un lado, y, de otro, en relación con
los actos que constituyen ejecución de
la invención patentada a efectos de la
obligación de explotación en territorio
nacional. En este contexto, explota-
ción significa creación del producto
protegido; en el primero, en cambio,
aprovechamiento de la invención
patentada, por lo que tiene un carác-
ter básicamente económico.

La importación puede representar
una amenaza para el derecho de pa-
tente o incluso una violación del mis-
mo. Por ello, la importación es tratada
como supuesto diverso de la introduc-
ción en comercio y su mención entre
los actos de explotación de la inven-
ción patentada se ha considerado ne-
cesaria para que su titular pueda re-
accionar ante la simple amenaza de
su derecho exclusivo en relación con
la comercialización y uso de produc-
tos protegidos. Esta aproximación, sin
embargo, no corresponde al significa-
do económico de la importación. Para
probarlo es necesario un análisis del
principio de la conexión de los actos
de explotación (Zusammenhang der
Benutzungsformen). Formulado en
sentido positivo este principio nos dice
que la comercialización es la conti-
nuación económica de la explotación
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que subyace a la fabricación. Formu-
lado en sentido negativo, nos dice que
la comercialización de un producto
protegido por patente sólo es ilícita -
al margen de restricciones contractua-
les y supuestos de pérdida o robo-
si fue precedida por una fabricación
constitutiva, por su parte, de violación
de la patente. Si la importación se si-
túa en el nivel de comercialización, en-
tonces debería presuponer una pre-
via violación de la patente mediante
fabricación. Pero, ya que el producto
importado fue fabricado en el extran-
jero, entonces no se produciría una
violación de la patente nacional antes
de la introducción en comercio. Se-
gún este análisis lógico, la importa-
ción no debe equipararse a la intro-
ducción en comercio sino a la fabrica-
ción de productos protegidos por pa-
tente. La simple importación, como la
simple fabricación, de productos pro-
tegidos no depara un beneficio inme-
diato sino que posibilita una ganancia
a través de la comercialización o uso.
La facultad de exclusión conferida por
la patente sobre la fabricación del pro-
ducto protegido asegura a su titular la
posibilidad de aprovechar en exclusi-
va las ventajas de su comercializa-
ción y uso. Esto sólo puede garanti-
zarse mediante la atribución de una
facultad de exclusión en relación con
la creación del producto protegido,
esto es, mediante la salvaguardia de
que en territorio nacional sólo se en-
cuentran los productos protegidos fa-
bricados por el titular de la patente o
con su consentimiento. La importación
afecta a este nivel de exclusiva resul-
tante de la patente. Así, la importa-
ción, como la fabricación, perjudica al
titular de la patente en la medida en
que permite que se encuentren en el

mercado nacional productos protegi-
dos que no fueron fabricados por él y
de los que no puede obtener una ga-
nancia exclusiva ni mediante su co-
mercialización ni mediante su utiliza-
ción.

e) La importación de medios es-
pecíficos. Los efectos de la patente
sobre la importación de mercancías
van más allá de lo expuesto. El titular
de una patente está en condiciones
de controlar el tráfico de medios que
se refieren a un elemento esencial de
la invención patentada, aunque en rea-
lidad no son productos protegidos por
patente. En las leyes de patentes eu-
ropeas, en efecto, se ha introducido
la institución de la violación indirecta
de la patente de forma generalizada
(art. 51 LP), a raíz de las reformas
para la adaptación de la legislación
interna al Derecho europeo de paten-
tes, donde se había establecido ex-
presamente (art. 30 CPC).

Ahora bien, el ius prohibendi que
en este caso confiere la patente sólo
afecta a la entrega y al ofrecimiento
de entrega de dichos medios especí-
ficos. Así las cosas, el titular de la
patente podrá proceder contra aqué-
llos que suministren los medios espe-
cíficos a quien pretenda emplearlos
para utilizar la invención patentada; en
cambio, no podrá proceder contra
quien introduce los medios específi-
cos en territorio nacional con el objeti-
vo de utilizar la invención patentada.
Por ello, no podrá impedir la importa-
ción en tanto y en cuanto consista en
traer los productos a territorio nacio-
nal. En este caso, la facultad de ex-
clusión sólo afecta al comercio inter-
nacional de forma indirecta, ya que
con ella se tiende a impedir acciones



en las que el componente internacio-
nal no juega ningún papel, ni en rela-
ción con la construcción del supuesto
de hecho ni en relación con su trata-
miento, de forma que sólo se prohi-
ben los suministros y, en concreto, con
independencia del origen extranjero de
los medios específicos y del paso de
la frontera nacional.

3. Limitaciones al ius prohibendi
del titular de la patente
en relación con la importación
de productos protegidos

Los efectos de la patente nacional
sobre la importación de mercancías
están sometidos a una serie de res-
tricciones realmente de poca relevan-
cia. No se trata de casos en los que
la facultad de exclusión no puede ser
ejercitada porque el supuesto de he-
cho cae fuera del ámbito de protec-
ción objetivo, temporal o espacial crea-
do por la patente, sino de casos en
los que concurre alguno de los actos
de explotación ---concretamente una
importación-, por ello sometidos al
ámbito de eficacia de la patente, pero
que por disposición legal expresa han
sido apartados de la facultad de ex-
clusión del titular de la patente.

a) Los actos de explotación no
industrial. De los actos de explota-
ción no industrial normalmente excep-
tuados por las leyes nacionales de pa-
tentes sólo el relativo a los actos rea-
lizados en ámbito privado y con fines
no comerciales posee relevancia prác-
tica en relación con la importación de
productos patentados.

El presupuesto de la utilización en
ámbito privado y para usos no comer-
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ciales debe ser comprobado caso por
caso en relación con las personas im-
plicadas en la importación, esto es,
en relación con la persona que intro-
duce el producto protegido en territo-
rio nacional y la persona que lo hace
traer para adquirir la plena disposición
sobre el mismo en territorio nacional.
Por esta razón, el adquirente de los
productos protegidos que los hace
traer desde el extranjero para darles
en territorio nacional un uso compren-
dido por la excepción no infringe la
patente nacional, aunque no puede
oponerse al embargo de los produc-
tos importados solicitado por el titular
de la patente cuando hayan sido im-
portados con violación de la misma.
Al contrario, la persona que ha intro-
ducido o ha hecho introducir los pro-
ductos protegidos en territorio nacio-
nal para distribuirlos a continuación no
puede escudarse en las circunstan-
cias especiales relativas a la actua-
ción que ha de efectuar el adquirente.
Antes bien, sólo puede probar que él
mismo actúa en un ámbito privado y
sin fines comerciales.

b) Los actos de explotación efec-
tuados en medios de transporte.
Las Convenciones Internacionales es-
tablecen también excepciones al ám-
bito de eficacia de las patentes nacio-
nales necesarias para facilitar el fun-
cionamiento de los medios de trans-
porte en un contexto internacional.
Este excepción cubre el uso de in-
venciones patentadas en territorio na-
cional necesario para el funcionamien-
to de naves, vehículos o aviones o de
sus componentes (art. 5ter CUP y arto
27 del Convenio de Chicaqo relativo a
la aviación civil internacional de 21-11-
47). Estas disposiciones no afectan
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propiamente a la importación de pro-
ductos protegidos.

c) El agotamiento del derecho de
patente. En las leyes de patentes de
los Estados ce la Comunidad Euro-
pea se ha establecido, también por
influencia del Derecho CEE (art. 32
CPC), el principio del agotamiento del
derecho de patente (art. 53 LP), prin-
cipio que era ajeno a la experiencia
de algunos países, como Francia o
España.

Por virtud de la regla del agotamien-
to, los efectos de la patente no se
extienden a los actos de explotación
referidos a un producto protegido que
haya sido introducido en el comercio
por el titular de la patente o por un
tercero con su consentimiento. Pero
se exige que dicha comercialización
tenga lugar en el territorio nacional.
En consecuencia, no es prima facie
posible que el agotamiento de la pa-
tente nacional siga a la comercializa-
ción efectuada en el extranjero por el
titular de la patente nacional o por un
tercero con su consentimiento, inclu-
so cuando dicha comercialización tie-
ne lugar bajo la protección de una pa-
tente paralela. El fundamento para ne-
gar la eficacia extraterritorial del ago-
tamiento es doble: de un lado, el prin-
cipio de territorialidad que caracteriza
a la protección jurídica de la propie-
dad industrial (art. 4 CUP) y, de otro
lado, la función asignada por el legis-
lador al sistema de patentes: la pro-
moción del progreso tecnológico, que
justifica que se conceda al titular de
una patente nacional la posibilidad de
controlar toda primera comercializa-
ción de productos protegidos en el
mercado nacional, también cuando le
posibilite una segunda ganancia ex-

c1usiva sobre el mismo objeto; así se
amplía la protección concedida por la
patente nacional y se incrementa el
aliciente escogido por el sistema de
patentes para fomentar el desarrollo
de la economía nacional. Contraria-
mente a lo que ocurre en materia de
marcas, pues, la negación de la efica-
cia extraterritorial del agotamiento no
está en contradicción con la función y
esencia de la patente; una solución
distinta habría debilitado el estímulo
ofrecido a las empresas innovadoras.

Ciertamente distinta es la valora-
ción de la limitación territorial del ago-
tamiento dentro del contexto comuni-
tario europeo; pero de este tema me
ocupo in fra.

d) El derecho de explotación an-
terior. También el reconocimiento del
derecho de explotación anterior com-
porta un límite a la eficacia de la pa-
tente nacional frente a las importacio-
nes. Por su virtud el titular de la pa-
tente no podrá ejercitar su facultad de
exclusión para prohibir a la persona
que con anterioridad a la fecha de prio-
ridad de una patente y de buena fe
había explotado en territorio nacional
la invención con posterioridad paten-
tada o había hecho preparativos se-
rios para ello la prosecución o el inicio
de los actos de explotación anterior-
mente realizados o preparados (art.
54 LP).

La importación de productos prote-
gidos efectuada o preparada de bue-
na fe con anterioridad a la fecha de
concesión de la patente puede fundar
un derecho de explotación anterior con
independencia de que su titular fabri-
que o simplemente distribuya. En todo
caso, el derecho de explotación ante-
rior sólo cubre aquellas ímportaciones



que se realizan con el mismo objetivo
con que se hicieron antes de la fecha
de prioridad de la patente. Pero el de-
recho de explotación anterior ganado
exclusivamente a partir de importacio-
nes no legitima para fabricar en terri-
torio nacional, ya que fabricación e im-
portación se encuentran en el mismo
nivel de aprovechamiento de la inven-
ción. Por ello la cesación de la impor-
tación e inicio de la fabricación de los
productos protegidos modificaría la
explotación de la invención de forma
incompatible con los términos de la
excepción.

Finalmente, el titular de la patente
puede prohibir la reimportación de pro-
ductos directamente comercializados
en el extranjero por el titular de un
derecho español de explotación ante-
rior. Esto es posible ya que con ello
no se perjudica la seguridad del tráfi-
co jurídico interno y se evita debilitar
la posición jurídica del titular de la pa-
tente española en beneficio, realmen-
te, sólo del exportador extranjero.

4. La exportación de productos
protegidos como acto
de explotación de la patente
nacional

La exportación de productos prote-
gidos por patente, entendida como en-
vío desde territorio nacional hacia el
extranjero de productos protegidos fa-
bricados en territorio nacional que
no han sido previamente comerciali-
zados en él ni por el titular de la pa-
tente ni por un tercero con su autori-
zación, no aparece mencionado de
modo expreso entre las actividades
constitutivas de actos de explotación
de la patente. La eventual considera-
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ción de la exportación como acto de
explotación de la patente dependerá
de su asimilación a uno de los actos
de explotación que son mencionados
expresamente, en particular a la intro-
ducción en comercio. Esta ha sido la
posición adoptada tanto por la doctri-
na francesa como por la alemana.

Para determinar si la exportación
constituye una introducción en comer-
cio habida en territorio nacional debe
adoptarse el criterio según el cual el
inicio de las actividades que han de
dar lugar a la efectiva transmisión del
poder de disposición sobre los pro-
ductos protegidos equivale a su intro-
ducción en comercio. Por ello, la ex-
portación, envío desde territorio na-
cional, debe ser considerada como in-
troducción en comercio. En efecto, el
criterio que atiende al lugar de cele-
bración del contrato o al lugar de veri-
ficación de la transmisión del poder
de disposición se concilia mal con el
sentido económico que impregna la
construcción de los actos de explota-
ción, contradiciendo el tratamiento
dado, por ejemplo, a la importación o
fabricación para exportación, y hace
depender su comisión de criterios en
excesivo formales.

Ahora bien, es procedente realizar
en todo caso unas puntualizaciones.
Si el envío es efectuado por el propio
fabricante (ilegítimo), la exportación
constituye la única actividad comer-
cial realizada sobre los productos fa-
bricados, por lo tanto también la única
fuente de beneficios. Dadas estas cir-
cunstancias, no hay razón para que
lo argumentado en torno a la dispari-
dad entre mercado en el que se obtie-
ne el beneficio y mercado donde la
patente nacional reserva la ventaja
competitiva no pueda ser traído a esta
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sede. Esta disparidad se haría mani-
fiesta en punto al cálculo de la indem-
nización que el titular de la patente
podría exigir del fabricante ilegítimo
que exportó. No creemos que sea lí-
cito admitir que el titular nacional re-
clame la indemnización según pérdi-
das ocasionadas por la competencia
del tercero o beneficios obtenidos por
el tercero, puesto que tales pérdidas
han sido ocasionadas y tales benefi-
cios han sido obtenidos exclusivamen-
te a través de la distribución en el ex-
tranjero, por lo que unas y otros tie-
nen lugar en un territorio en el que la
patente nacional no procura una ven-
taja competitiva, sino sólo según las
regalías que habría exigido por una
licencia de fabricación para la expor-
tación.

Del mismo modo que importa aquél
que adquiere productos en el extran-
jero y los introduce por sí en territorio
nacional para comercializarlos o usar-
los en él, puede decirse que también
exporta quien adquiere productos en
territorio nacional y los hace salir por
sí de éste para comercializarlos o
usarlos él mismo en el extranjero. Den-
tro de la noción económica de expor-
tación, como en la de importación,
pueden distinguirse, por lo tanto, dos
actividades: hacer salir productos pro-
tegidos del territorio nacional, trans-
mitiendo el poder de disposición so-
bre los mismos o realizando actos que
provocarán esta transmisión (envío);
y hacer salir tales productos sin que
ello responda a una actividad tendien-
te a fundamentar el poder de disposi-
ción de un tercero sobre los mismos.
En el punto anterior hemos conside-
rado el tratamiento de los supuestos
correspondientes al primer tipo de ac-
tividades. Ahora se trata de averiguar

el tratamiento que deben merecer las
exportaciones sin transmisión del po-
der de disposición sobre el producto
protegido; en concreto, si el envío
efectuado por una persona desde te-
rritorio nacional a otra persona jurídi-
camente dependiente de la primera,
con sede en el extranjero, o efectua-
do por quien adquiere en territorio na-
cional para situar las mercancías en
el exterior en su propio provecho pue-
den ser impedidos por el titular de la
patente.

Anteriormente hemos indicado que
el acto de explotación adecuado para
tratar las exportaciones es la introduc-
ción en comercio. Pero, en cuanto ésta
presupone un efectivo cambio en el
poder de disposición, resulta difícil-
mente aplicable en este contexto, ya
que la introducción en comercio re-
quiere o significa, por definición, la
transmisión del efectivo poder de dis-
posición entre dos personas jurídica-
mente independientes. Como conse-
cuencia de ello, no habrá violación de
la patente por introducción en comer-
cio si el receptor de los productos pro-
tegidos en el extranjero es un esta-
blecimiento o sucursal del propio ex-
portador o es él mismo. Sí la habrá,
en cambio, cuando el receptor en el
extranjero y exportador se hallen inte-
grados en el mismo grupo de empre-
sas, ya que no obstante la existencia
de vínculos de orden económico se
trata de personas jurídicamente inde-
pendientes. Tampoco cabe la posibili-
dad de considerar que la entrega efec-
tuada al transportista para que proce-
da al envío al exterior constituye una
introducción en comercio: la introduc-
ción en comercio requiere de la vo-
luntad de provocar un cambio en el
poder de disposición, así el que en-



trega a otro para que transporte y con-
signe en favor de tercero no expresa
una voluntad dirigida a fundamentar
el poder de disposición del transpor-
tista, sino del destinatario.

De lo dicho resulta que no todas
las modalidades de exportación que-
dan sometidas a la facultad de exclu-
sión del titular de la patente nacional,
esto es, no toda salida de productos
protegidos podrá ser impedida por el
titular nacional. Si se trata de una ex-
portación sin cambio de poder de dis-
posición efectuada por un fabricante
ilegítimo, es evidente que el titular na-
cional podrá actuar contra éste en la
medida en que existe una fabricación.
Pero si esta misma exportación fuere
realizada por un adquirente del fabri-
cante ilegítimo, el titular vería reduci-
da su acción respecto de este expor-
tador al embargo de los productos, ca-
reciendo de la posibilidad de exigirle
una reparación de daños.

5. Las limitaciones a los efectos
de las patentes nacionales
sobre el comercio internacional
en el contexto de la Comunidad
Europea: libertad de circulación
de mercancías y libertad de
competencia

Desde el primer momento, se puso
de relieve la conflictividad entre Mer-
cado Común y propiedad industrial, en
particular patentes. Un mercado inte-
restatal con las características de un
mercado interior, como el que se ha
implantado con los Tratados Europeos,
es difícilmente conciliable con la exis-
tencia de derechos de propiedad in-
dustrial nacionales, cuya vigencia se
limita al territorio de soberanía del Es-
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tado que las ha otorgado, y cuyo ob-
jeto y titular bien puede ser el mismo
(patentes paralelas). En efecto, la CE
tiene como tarea el establecimiento de
un mercado común y la aproximación
de la política económica de los Esta-
dos miembros (art. 2 TCE: Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea,
últimamente modificado por el Trata-
do de la Unión Europea, firmado en
Maastricht, el 7 de febrero de 1992).
Su instauración requiere la eliminación
de todos los impedimentos existentes
en el comercio intracomunitario, con
el objetivo de fusionar los mercados
nacionales en un único mercado, cu-
yas condiciones se aproximen todo lo
posible a aquéllas de un efectivo mer-
cado interno (STJCE 9-11-82, asunto
270/80 «Polydor Ud. & RSO Records
Inc. c. Harlequin Record Shops Ud. &
Simon's Record Ud." = Rec., 1982,
p. 329). Entre los principios para la
realización de este mercado unificado
ocupa un primer plano "La libre circu-
lación de mercancías". Pero, el Mer-
cado Común no sólo necesita de la
creación de un espacio económico úni-
co, que posibilite la libertad de los in-
tercambios comerciales entre las eco-
nomías nacionales, sino también de
la creación de unas condiciones ho-
mogéneas, que permitan a los agen-
tes económicos la optimización de la
utilización y distribución de los recur-
sos. Para asegurar tal optimización,
el Tratado ha elegido el sistema de la
libre competencia, instituido en el arto
3 f) TCE.

a) El conflicto entre libre circula-
ción de mercancías y derechos na-
cionales de patente y de marca. La
existencia de una tensión entre libre
circulación de mercancías en el inte-
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rior del Mercado Común y las paten-
tes nacionales viene inmediatamente
puesta de relieve por el propio tenor
de las disposiciones del Tratado. Al
respecto cabe recordar que el arto 30
TCE dispone

"Sin perjuicio de las disposiciones
siguientes, quedarán prohibidas entre
los Estados miembros las restriccio-
nes cuantitativas a la importación, así
como todas las medidas de efecto
equivalente";
y el arto 34 TCE

"Quedarán prohibidas entre los Es-
tados miembros las restricciones cuan-
titativas a la exportación, así como to-
das las medidas de efecto equivalen-
te".

No resulta difícil constatar que los
productos protegidos por patente son
mercancías en el sentido del arto9 TCE;
las leyes nacionales de patentes y de
marcas son regulaciones comerciales
dictadas por los Estados miembros,
que, en cuanto sus disposiciones se
aplican con ocasión del ejercicio de la
acción por violación de patente, son
aptas para obstaculizar el comercio
intracomunitario, toda vez que posibili-
tan la prohibición de importaciones y
exportaciones. Ahora bien, la imposibi-
lidad de renunciar a la existencia de las
patentes y de las marcas en el Mercado
Común, así como la imposibilidad de
unificar su régimen a través del instru-
mento de constitución de la Comuni-
dad, llevó a considerar que los dere-
chos de propiedad industrial otorgados
por los Estados miembros deberían ser
tratados como supuestos excepciona-
les en relación con la prohibición de los
arts. 30 y 34 TCE, lo que se plasma en
el tenor del arto 36 TCE, según el cual

"Las disposiciones de los artículos
30 a 34, ambos inclusive, no serán

obstáculo para las prohibiciones o res-
tricciones a la importación, exporta-
ción o tránsito justificadas por razo-
nes de orden público, moralidad y se-
guridad públicas, protección de la sa-
lud y vida de las personas y anima-
les, preservación de los vegetales, pro-
tección del patrimonio artístico, histó-
rico o arqueológico nacional o protec-
ción de la propiedad industrial y co-
mercial. No obstante, tales prohibicio-
nes o restricciones no deberán cons-
tituir un medio de discriminación arbi-
traria ni una restricción encubierta del
comercio entre los Estados miembros".

Los puntos claves de este conflicto
residen, por un lado, en la aptitud de
la patente nacional para aislar los mer-
cados de los Estados miembros den-
tro del Mercado Común y, con ello,
para dividir el propio Mercado Común,
sin que haya justificación válida para
ello; y, por otro, en la irrenunciable
necesidad de proteger los legítimos
intereses del titular de la patente na-
cional, lo que es tanto como decir en
la irrenunciable necesidad de mante-
ner la existencia de los sistemas na-
cionales de patentes en el interior de
la Comunidad Europea.

En particular, el enfrentamiento en-
tre libre circulación intracomunitaria de
mercancías y patentes o marcas nacio-
nales se produce porque la limitación
espacial de los efectos de la patente
concedida por un Estado miembro, así
como también la diferente configura-
ción de las distintas normativas nacio-
nales, provoca que la facultad de exclu-
sión conferida a su titular sea un instru-
mento apto para impedir la importación
de productos protegidos por patente
procedentes de otro Estado miembro o
su exportación hacia otro Estado miem-
bro. En otras palabras, el ejercicio del



ius prohibendiconferido por una paten-
te puede dar lugar a un cierre del mer-
cado nacional ante la entrada y salida
de productos protegidos por patente,
ocasionando una división del Mercado
Común en mercados nacionales e impi-
diendo la libre circulación de mercan-
cías entre los mismos.

Desde un principio, la posición del
Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea ante el conflicto entre pro-
tección jurídica de la propiedad indus-
trial y libre circulación de mercancías
ha sido evidente: todo ejercicio del ius
prohiben di conferido por una patente
nacional encaminado a eludir la uni-
dad del mercado común ha sido so-
metido a las exigencias y excepcio-
nes de los arts. 30 y 36 TCE. A lo
largo de los más de venticinco años
de jurisprudencia sobre la materia, la
aplicación de los arts. 30 y 36 TCE ha
generado tres reglas básicas: en pri-
mer lugar, la diferenciación entre exis-
tencia y ejercicio de los derechos de
propiedad industrial concedidos por los
Estados miembros, de la que, a su
vez, se ha seguido otra regla: la inde-
pendencia del legislador nacional para
determinar el objeto, los requisitos y
el contenido de la protección jurídica
dispensada por la propiedad industrial;
en segundo lugar, el agotamiento co-
munitario de los derechos nacionales
de propiedad industrial; en tercer lu-
gar, la prohibición de discriminación
entre los actos de explotación acaeci-
dos en territorio nacional y en territo-
rio de otro Estado miembro, que ha
conducido a la total debilitación de las
licencias obligatorias de patentes por
falta de explotación.

i.- La diferenciación entre exis-
tencia y ejercicio de los derechos
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de propiedad industrial. La diferen-
ciación entre la existencia y el ejerci-
cio de los derechos de propiedad in-
dustrial encarna el primer intento del
Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea para solucionar el conflicto
entre el Mercado Común y el ejercicio
de la facultad del titular de un dere-
cho nacional de propiedad industrial
para impedir la importación de produc-
tos protegidos procedentes de otros
Estados miembros. Sentada sobre la
base de los arts. 36 y 222 TCE, pri-
meramente en relación con el ejerci-
cio del derecho de marca (STJCE 13-
VII-66, asuntos 56 y 57/66, "Grundig/
Consten» = Rec., 1966, p. 429) Y des-
pués para el ejercicio del derecho de
patente (STJCE 29-11-68, asunto 24/
67, "Parke Davis» = Rec., 1968, p.
81). Según esta diferenciación, el TCE
no afecta a la existencia de las paten-
tes o de las marcas otorgadas por los
Estados miembros con arreglo a su
legislación, pero sí somete el ejercicio
de la misma a las exigencias deriva-
das del TCE, en particular de los arts.
30 a 36 y 85 Y 86 TCE. Esta distin-
ción tiene su verdadero sentido como
expresión de una garantía comunita-
ria en favor de los derechos de pro-
piedad industrial concedidos por los
Estados miembros.

Directo desarrollo de esta regla es
el principio de asunción de los obstá-
culos a la libre circulación derivados
de las diferencias entre las legislacio-
nes de patentes de los Estados miem-
bros en materia de requisitos de
patentabilidad. El Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea ha recono-
cido, en efecto, la legitimidad de los
obstáculos derivados del ejercicio de
una patente concedida según el prin-
cipio de novedad relativa (STJCE 30-
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VI-88, asunto 37/85 «Thetíord Corp.
c. Fiamma spa» = Rec. 1988, p. 3601)
y, con ello, que la regulación de los
requisitos y de las modalidades de pro-
tección jurídica de las patentes corres-
ponde a la normativa nacional. Si el
Derecho comunitario no puede perju-
dicar la existencia de los derechos de
propiedad industrial tal y como son
concedidos por el Derecho nacional
de los Estados miembros, de una par-
te, y, de otra, si no hay normativa co-
munitaria sobre el particular, en pri-
mera instancia, parece lógico concluir
que el alcance de la referencia del arto
36 TCE a la protección de la propie-
dad industrial ha de determinarse en
atención al Derecho nacional relevan-
te en cada caso. Si el Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Europea hubie-
ra decidido que una patente concedi-
da por obra del principio de novedad
relativa como requisito de
patentabilidad no pueden ser tenidas
por propiedad industrial a efectos del
arto 36 TCE, entonces su fallo habría
entrado a determinar la existencia del
derecho de propiedad industrial y, por
ello, habría excedido la mera aplica-
ción de la normativa comunitaria al
ejercicio de los derechos nacionales
de propiedad industrial.

Esta doctrina debe extenderse des-
de los requisitos de protección hasta
el objeto y el contenido de la protec-
ción jurídica de las invenciones me-
diante patente, trasladando a esta
sede lo establecido para modelos in-
dustriales (STJCE 5-X-88, asunto 53/
87 "Consorcio italiano della
componentistica per autoveicoli y
Maxicar spa c. Régie Nationale des
Usines Renault» = Rec. 1988, p. 6067)
Y derecho de autor (SSTJCE 17-V-
88, asunto 158/86 «Warner Brothers

y Metronome Video C. E. Christiansen»
= Rec. 1988, p. 2625, 24-1-89, asunto
341/87 "EMI Electrola GmbH C.

Patricia Im- und Export
Verwaltungsgesellschaft GmbH y
otros» = Rec. 1988, p. 92).

iL- El agotamiento comunitario
del derecho de patente nacional. El
principio del agotamiento comunitario
del derecho de patente nacional ha
sido jurisprudencialmente desarrolla-
do por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea en sus famosas
sentencias «Centraíarm C. Sterling
Druq» (STJCE 31-X-74, asunto 15/74,
«Centraíarm BV y Adriaan de Peijper
C. Sterling Drug lnc.» = Rec. 1974, p.
1147), «Merck c. Stephar» (STJCE 14-
VII-81, asunto 187/80, «Merck & Ca
Inc. C. Stephar BV y Petrus Stephanus
Exler» = Rec., 1981, p. 2063) Y
«Pharrnon C. Hoechst» (STJCE 9-VII-
85, asunto 19/84, «Pharrnon BV C.

Hoechst AG» = Rec., 1985, p. 2281),
las dos primeras sobre prohibición de
importaciones paralelas y la última so-
bre prohibición de ventas directas me-
diante el ejercicio de la acción por vio-
lación de patente.

La doctrina jurisprudencial del ago-
tamiento comunitario va más allá del
mero reconocimiento de eficacia ex-
traterritorial -a decir verdad,
intracomunitaria- al agotamiento de
la patente otorgada por un Estado
miembro, significando que "los arts.
30 y 36 del Tratado de la CEE impi-
den que la legislación nacional sea
aplicada para dar al titular de una pa-
tente el derecho a prohibir la importa-
ción y comercialización de un produc-
to que fue lícitamente introducido en
el comercio en otro Estado miembro
por el mismo titular de la patente o



con su consentimiento o por una per-
sona vinculada a él por una relación
de dependencia jurídica o económi-
ca". El agotamiento comunitario des-
cansa, pues, sobre dos presupuestos
básicos, uno de carácter subjetivo y
otro de carácter territorial.

Desde el punto de vista subjetivo,
el agotamiento es desencadenado por
una introducción en comercio efectua-
da con la autorización del titular del
derecho de patente. El agotamiento
comunitario es, por ello, una conse-
cuencia reservada a los productos ori-
ginales. El arto 36 TCE únicamente ad-
mite los obstáculos objetivamente jus-
tificados para salvaguardar el derecho
de patente nacional; sólo se han con-
siderado como tales los que resultan
del objeto específico de la patente, que
en la definición jurisprudencial se in-
tegra, entre otros, por el derecho ex-
clusivo a fabricar y a introducir en co-
mercio por primera vez los productos
protegidos, directamente o por medio
de la concesión de licencias a terce-
ros. En particular, la facultad de intro-
ducir en comercio se entiende como
facultad de determinar libremente las
circunstancias en que ha de tener lu-
gar la primera comercialización; este
elemento subjetivo se ha convertido
en el eje del principio del agotamiento
comunitario. Por ello, la comercializa-
ción de productos fabricados al am-
paro de una licencia obligatoria no des-
ata el agotamiento comunitario de la
patente (STJCE «Pharrnon», cit. su-
pra).

La definición del objeto específico
contuvo inicialmente una referencia a
la recompensa del esfuerzo creador
del titular de la patente, que llevó a
sostener que el agotamiento comuni-
tario dependía de la obtención de la
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recompensa ofrecida por el sistema
de patentes y no del ejercicio de los
derechos integrantes del objeto espe-
cífico de la patente. La jurisprudencia,
sin embargo, ha desligado por entero
el agotamiento de la obtención efecti-
va de una ganancia exclusiva. No es
necesario que en el Estado miembro
en que tiene efecto la introducción en
comercio exista una patente paralela
a la ejercitada en el Estado miembro
de importación. Al respecto, el Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Euro-
pea ha declarado que, si no se podía
obtener una patente paralela en el Es-
tado miembro de origen, la prohibición
de importación sólo estaría justificada
si los productos protegidos importa-
dos hubieren sido comercializados sin
el consentimiento del titular de la pa-
tente (STJCE «Centraíarrn C. Sterling
Druq», cit. supra), y, más claramente,
que la patente sólo coloca a su titular
en condiciones de obtener una recom-
pensa, que no está garantizada, eli-
giendo libremente -con exclusión de
terceros- las condiciones de la pri-
mera comercialización en el Mercado
común, también en lo relativo al lugar
-Estado miembro libre de patente o
no (STJCE «Merck C. Stephar», cit.
supra).

Desde el punto de vista territorial,
el agotamiento comunitario exige que
la introducción en comercio relevante
tenga efecto en el territorio de un Es-
tado miembro. Ya que los arts. 30 y
36 TCE sólo re qulan el tráfico
intracomunitario, la comercialización
de productos protegidos en un tercer
Estado no desata el agotamiento co-
munitario de las patentes concedidas
por Estados miembros (STJCE 15-VI-
76, asunto 5105 "EMI Records Ud.
c. CBS UK Ud.» = Rec. 1976, p. 811),
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siquiera en terceros Estados con los
que la Comunidad haya concluido un
acuerdo de libre comercio (STJCE 9-
11-82, asunto 270/80 «Polidor Ud. y
RSO Records Inc. c. Harlequin
Records Shops Ud. y Simon's
Records l.td.» = Rec. 1982, p. 329).

El agotamiento comunitario del de-
recho de patente tienen por efecto que
la ley nacional no podrá ser invocada
y aplicada para prohibir las importa-
ciones paralelas de productos origi-
nales procedentes de otros Estados
comunitarios, así como tampoco po-
drá serlo pra evitar los ulteriores ac-
tos de explotación de que con ellos
se realicen en territorio nacional.

iiL- La corrección de las dispo-
siciones de los Estados comunita-
rios sobre licencias obligatorias por
insuficiente explotación de la paten-
te en territorio nacional. La excep-
ción del arto 36 TCE en favor de los
obstáculos a la libre circulación de
mercancías en el interior del mercado
común no sólo requiere que el obstá-
culo esté justificado para la protección
de la propiedad industrial, sino tam-
bién que no sea discriminatorio. Esta
segunda exigencia se ha materializa-
do en un deber de otorgar a los he-
chos sucedidos en el territorio de cual-
quier Estado miembro el mismo trata-
miento que a los hechos sucedidos
en territorio nacional. Por desatender
esta exigencia se consideró incompa-
tible con el arto 30 TCE y no cubierta
por la excepción del arto 36 TCE la
acción que impedía la importación de
fonogramas desde Francia en la RFA
en la medida en que el éxito de esta
acción se debía a que la legislación
alemana no valoraba la comercializa-
ción habida antes en Francia como

valora la previa comercialización ha-
bida en la RFA (STJCE 8-VI-71, asun-
to 78/70, -Deutsche Grarnmophon» =
Rec., 1971, p. 481).

En esta línea, el Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Europea ha con-
siderado contraria al arto 30 TCE y no
amparada por la excepción del arto 36
TCE la normativa inglesa sobre licen-
cias de pleno derecho (aunque en lo
material eran equivalentes a las licen-
cias obligatorias), en la medida en que
no trata por igual a efectos de su con-
cesión al interesado que se propone
fabricar en territorio nacional y al que
se propone importar el producto pro-
tegido [STJCE 3-111-88,asunto 434/85
«Allen and Hanburys Ud. C. Generics
(U.K.) t.td.» = Rec. 1988, p. 1268]. La
doctrina de esta sentencia se suma a
lo ya establecido en la sentencia
«Pharrnon C. Hoechst» y, no debe ol-
vidarse, al principio general expresa-
do en la sentencia «Deutsche
Grarnrnophon». La acción conjunta de
la doctrina de estos fallos priva de sen-
tido a la licencia obligatoria. La sen-
tencia «Pharrnon C. Hoechst» confir-
mó que la licencia obligatoria no des-
encadenaba el agotamiento comuni-
tario de la patente objeto de la mis-
ma; en consecuencia, el titular de una
patente concedida por un Estado
miembro puede interponer acción por
violación para impedir la importación
y comercialización de productos pro-
tegidos fabricados en otro Estado
miembro por un tercero al amparo de
una licencia obligatoria. Por su parte,
la sentencia «Deutsche Grarnmophon»
consideró contrario al principio comu-
nitario de libre circulación de mercan-
cías que una legislación nacional no
asignara a unos determinados hechos
(en el caso, puesta en comercio) acae-



cidos en el territorio de otro Estado
miembro los efectos previstos para
esos mismos hechos (en el caso,
agotamiento) cuando suceden en te-
rritorio nacional. A esto añade la sen-
tencia «Al len & Hanburys» que los tér-
minos de una licencia obligatoria, cual-
quiera que sea la causa que funde su
concesión, determinados por la Admi-
nistración nacional no pueden discri-
minar entre fabricación en el territorio
nacional y fabricación en el territorio
de otro Estado miembro. De este
modo, la licencia obligatoria ha de au-
torizar de hecho a su beneficiario no
sólo la fabricación de los productos
protegidos en territorio nacional y su
ulterior distribución, sino también su
importación desde otro Estado miem-
bro, a pesar de que son productos no
originales -si lo fueran no sería ne-
cesaria ninguna licencia ya que entra-
ría en juego el agotamiento comunita-
rio. De este modo, la licencia obliga-
toria pierde por completo su eficacia
como instrumento llamado a asegurar
la explotación de la invención
patentada en territorio nacional: la fal-
ta de explotación en territorio nacional
se sanciona con una licencia que en
todo caso permite a su beneficiario
importar los productos protegidos des-
de cualquier Estado miembro.

A partir de «Allen & Hanburys», las
licencias obligatorias y de derecho cu-
yos términos fueron fijados por la Ad-
ministración del Reino Unido autoriza-
ron a los licenciatarios tanto la fabri-
cación en territorio nacional, como la
importación desde cualquier otro Es-
tado comunitario. Pero no cesó la me-
dida proteccionista que por sí misma
representaba la inclusión de la falta
de fabricación en territorio nacional y
de la cobertura de la demanda do-
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méstica mediante importaciones entre
las causas para la concesión de una
licencia obligatoria por falta de explo-
tación; a ello ha puesto término la ju-
risprudencia comunitaria recientemen-
te (STJCE 18-11-92,asunto 30/90 «CE
c. Reino Unido» = Actualidades del
Tribunal de Justicia y del Tribunal de
Primera Instancia de la Comunidad
Europea, núm. 6/92, p. 3), declarando
que la legislación de patentes británi-
ca es contraria a los arts. 30 y 36
TCE en cuanto prevé la concesión de
una licencia obligatoria por insuficien-
cia de explotación de la patente cuan-
do la demanda del producto patentado
en el mercado doméstico se satisfaga
mediante importaciones procedentes
de otros Estados miembros.

b) El conflicto entre el sistema de
libre competencia y los derechos
nacionales de patente y de marca. La
tensión entre las normas comunitarias
sobre competencia y los derechos de
patente otorgados por los Estados
miembros es tan evidente como tradi-
cional. La patente, estática y dinámica-
mente, esto es, en su propia existencia
y en su explotación, guarda una muy
particular relación con el Derecho de
defensa de la libre competencia. El
conflicto entre normas sobre compe-
tencia y patentes nacionales surgiría
en torno a lo dispuesto en el arto85 TCE

"1. Serán incompatibles con el mer-
cado común y quedarán prohibidos to-
dos los acuerdos entre empresas, las
decisiones de asociaciones de empre-
sas y las prácticas concertadas que
puedan afectar al comercio entre los
Estados miembros y que tengan por
objeto o efecto impedir, restringir o fal-
sear el juego de la competencia den-
tro del mercado común";
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y en el arto 86 TCE
"Será incompatible con el mercado

común y quedará prohibida, en la me-
dida en que pueda afectar al comer-
cio entre los Estados miembros, la ex-
plotación abusiva, por parte de una o
más empresas, de una posición do-
minante en el mercado común o en
una parte sustancial del mismo".

La existencia de una tensión entre
las normas comunitarias sobre defen-
sa de la libertad de competencia y los
contratos de licencia de patente es una
cuestión tradicional en el foro antitrust.
En el clausulado de estos contratos
es habitual que las partes impongan y
asuman ciertas restricciones sin las
que el titular de la patente no estaría
dispuesto a licenciar y el licenciatario
no estaría dispuesto a aceptar la li-
cencia. Se trata, pues, de restriccio-
nes necesarias para que se celebren
los contratos de licencia de patente y,
así, tenga efecto el flujo de transfe-
rencia de tecnología. En atención a
ello, en la Comunidad Europea, los
contratos de licencia de patente han
sido objeto de un enjuiciamiento
antitrust particular, que se expresa en
la actualidad en un reglamento de
exención por categorías: el Reglamen-
to (CEE) 2349/84, de la Comisión, de
23 de julio de 1984, relativo a la apli-
cación del apartado 3 del artículo 85
del Tratado CEE a ciertas categorías
de acuerdos de licencia de patentes
(= DOCE 1984 Nº 219/16, en adelan-
te RCEE 2349/84).

Pero en el marco de la Comunidad
Europea a esta tensión, que pudiéra-
mos denominar tradicional, se suma
una segunda, específicamente debida
a la inclusión de la integración de los
mercados nacionales en un único mer-
cado interior como objetivo propio de

la política de defensa de la competen-
cia comunitaria. Per se la cesión o
licencia de la patente nacional ame-
naza la unidad del Mercado Común
cuando se divide una protección que
se extiende sobre todo el territorio de
la Comunidad, o sólo una parte del
mismo, de forma uniforme (una pa-
tente paralela en cada Estado miem-
bro con un único legitimado para ejer-
citar el ius prohibendt; entre el titular y
sus cesionarios o licenciatarios exclu-
sivos (una patente paralela en cada
Estado miembro con diversos legiti-
mados para ejercitar el ius prohibendl).
Esta división ha sido considerada in-
compatible con la normativa comuni-
taria de defensa de la competencia,
en particular con la prohibición gene-
ral de acuerdos restrictivos de la
competenca (art. 85 TCE), cuando los
pactos fijados en los contratos de ce-
sión o licencia exclusiva o el ejercicio
práctico de los derechos conferidos de
este modo establecían lo que se vino
en denominar una protección territo-
rial absoluta.

Establecen una proteccción territo-
rial absoluta los contratos de cesión o
de licencia de patente si tienen por
objetivo o resultado excluir la compe-
tencia de terceros en el territorio cu-
bierto por la patente cedida o licencia-
da en exclusiva, en beneficio de la
posición del cesionario o licenciatario
exclusivo [STJCE 8-VI-82, asunto 258/
78, «Nungesser C. CE" (semillas de
maíz) = Rec., 1982, p. 2015]. Los ter-
ceros cuya posición no puede ser
perjudiciada son en especial los im-
portadores paralelos y los licenciata-
rios para otros territorios del mercado
común. La protección territorial abso-
luta, pues, se crea cuando, mediante
la cesión o licencia exclusiva de una



patente, se coloca al cesionario o Ii-
cenciatario exclusivo en condiciones
de ser el único abastecedor de los
productos protegidos en el territorio del
Estado miembro que concede la pa-
tente cedida o licenciada en exclusi-
va.

Esta eliminación de competencia no
sólo requiere la supresión de la com-
petencia representada por terceros,
sino también la supresión de la com-
petencia representada por el propio
titular, que cede o licencia en exclusi-
va; este es efecto conatural a tal tipo
de acuerdos que, sin embargo, no
constituye su elemento definitorio. Esto
es, la mera existencia de una cesión
o de una licencia exclusiva de patente
crea un tipo de protección territorial
admisible, que, por naturaleza, impli-
ca una exclusión de la competencia
del titular, ya que éste, con la cesión,
pierde la posibilidad de explotar o ha-
cer explotar a otros la invención
patentada y, con la licencia exclusiva,
se obliga a no explotar y a no hacer
explotar a otros la invención
patentada. Diremos que se trata del
substrato de la protección territorial
absoluta, en la cual se transforma una
vez que, además, permite perjudicar
la posición de terceros. La protección
territorial que confiere una licencia ex-
clusiva ha sido expresamente admiti-
da por el (STJCE «Nungesser c. CE",
cito supra).

La proteción territorial absoluta vie-
ne definida, pues, por la exclusión de
la competencia de terceros: los im-
portadores paralelos y Iicenciatarios en
otros territorios.

Son "importadores paralelos" los
importadores que introducen en terri-
torio nacional productos protegidos por
patente que previamente fueron co-
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mercializados en otro Estado por el
propio titular o con su consentimiento.
Sólo los importadores de productos
protegidos previamente introducidos
en el comercio de otro Estado miem-
bro por el titular de la patente o con
su consentimiento resultan perjudica-
dos si, como consecuencia de una ce-
sión o licencia exclusiva de la patente
del Estado de importación, ven parali-
zadas en el futuro sus importaciones.
Por el contrario, los importadores de
productos no originales no ven perju-
dicada su posición como resultado de
la cesión o licencia exclusiva: antes y
después de la cesión o licencia exclu-
siva, su actividad constituye una vio-
lación de la patente nacional y su pro-
hibición no resulta contraria a la regla
del agotamiento comunitario. La com-
petencia que la actividad de los im-
portadores paralelos puede suponer
para el cesionario o licenciatario ex-
clusivo es evidente: los productos pro-
tegidos importados en estas circuns-
tancias eran ofrecidos a precios con-
siderablemente inferiores a los practi-
cados por el cesionario o Iicenciata-
rio. La posición de los importadores
paralelos, consiguientemente, resulta
perjudicada por la protección territo-
rial absoluta, pues el cesionario o li-
cenciatario puede impedir que prosi-
gan su actividad mediante el ejercicio
del derecho cedido o licenciado en ex-
clusiva.

Este perjuicio de la posición de los
importadores paralelos es ocasiona-
do, de modo inmediato, por la cesión
o licencia exclusiva. Si ésta no se hu-
biera verificado, la prohibición de la
importación paralela sería contraria a
los arts. 30 y 36 TCE, ya que los pro-
ductos importados habrían sido intro-
ducidos previamente en el comercio
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de otro Estado miembro por el propio
titular que ejercita la acción o con su
consentimiento. Esto es, sin la cesión,
la comercialización habida en el Esta-
do miembro de origen' habría desen-
cadenado el agotamiento del derecho
de patente del Estado miembro de im-
portación. Celebrada la cesión, la in-
troducción en el comercio efectuada
en el Estado miembro de origen no
agota el derecho de patente del Esta-
do miembro de importación, pues no
concurre el presupuesto subjetivo de
la doctrina del agotamiento: falta el
consentimiento del titular (cesionario),
es decir, de la persona que, en base
a un derecho autónomo, ejercita las
acciones por violación de la patente
para impedir la importación paralela.

La posición de los licenciatarios
para otros territorios se ve perjudica-
da en cuanto, como consecuencia de
la cesión o licencia exclusiva de una
patente paralela, el nuevo titular o el
Iicenciatario exclusivo ejerciten la ac-
ción por violación de la patente y se
llegue a la prohibición de las ventas
directas en el territorio cubierto por la
patente cedida o licenciada en exclu-
siva. En efecto, antes de verificarse la
cesión o licencia exclusiva, los Iicen-
ciatarios existentes en otros territorios
podían llevar a cabo ventas directas
en aquel otro territorio -entonces to-
davía reservado para sí por el titu-
lar-, siempre que no existiera una
prohibición de exportación compatible
con el arto 85 TCE. Estas ventas di-
rectas no podían ser prohibidas, ya
que ello habría sido contrario a los
arts. 30 y 36 TCE, tal y como deben
ser aplicados según la doctrina del
agotamiento comunitario. Pero, una
vez cedida la patente paralela conce-
dida por otro Estado, las ventas direc-

tas efectuadas por los licenciatarios
de otras patentes nacionales podrán
ser prohibidas sin que se infrinjan los
arts. 30 y 36 TCE, ya que se trata de
primeras introducciones en comercio
que acaecen sin el consentimiento del
titular que ejerce la patente para im-
pedir esta operación. Consiguiente-
mente, si la cesión de la patente pa-
ralela se traduce en la imposibilidad
de emprender nuevas ventas directas
hacia el territorio cubierto por la pa-
tente cedida, aquel acuerdo trae con-
sigo la exclusión de la competencia
de los licenciatarios para otros territo-
rios y perjudica su posición. Por lo que
hace a la influencia de una licencia
exclusiva sobre las ventas directas de
los licenciatarios para otros territorios,
cabe repetir lo dicho anteriormente en
relación con las importaciones parale-
las. En tal supuesto, la prohibición de
ventas directas sería contraria a la re-
gia del agotamiento comunitario. Ello,
sin embargo, no impide examinar el
contrato de licencia exclusiva de pa-
tente a la luz del arto 85 TCE.

En definitiva, podemos concluir que
la cesión o licencia exclusiva de una
patente procura una protección terri-
torial absoluta en la medida que per-
mite al cesionario o licenciatario im-
pedir, por sí mismo, importaciones pa-
ralelas o ventas directas, lo cual ha-
bría significado una infracción de los
arts. 30 y 36 TCE si hubiere sido efec-
tuado por el titular cedente o
licenciante. La protección territorial ab-
soluta constituye, pues, un reesta-
blecimiento de las barreras eliminadas
por la doctrina del agotamiento comu-
nitario de la patente.

En esta medida cabe reseñar la
exitencia de una perfecta armonía en-
tre la doctrina del agotamiento comu-



nitario y la doctrina de la protección
territorial absoluta. La aplicación del
arto 85 TCE salvaguarda las condicio-
nes de libre circulación de mercan-
cías garantizadas, en lo que hace al
ejercicio de los derechos de propie-
dad industrial por su titular, por los
arts. 30 y 36 TCE, en los casos en
que sus exigencias son eludidas por
los particulares a través de acuerdos.
A la luz del arto 85 TCE se admite que
el cesionario o licenciatario exclusivo
pueda oponerse a las importaciones
procedentes de otros Estados miem-
bros que también podrían haber sido
impedidas por el titular cedente o
licenciante; pero no se admite la pro-
hibición de aquellas importaciones que
tampoco podía impedir este último.

La protección territorial absoluta,
creada mediante una cesión o licen-
cia exclusiva de patente, coloca al
causahabiente del titular cedente o
licenciante.

Toda protección territorial absoluta
constituye, por sí misma, un perjuicio
al comercio entre los Estados miem-
bros, pues da lugar a la prohibición
de importaciones de productos prote-
gidos previamente comercializados en
otro Estado miembro por el titular ce-
dente o licenciante o con su consenti-
miento, así como de ventas directas
efectuadas por los cesionarios o Iicen-
ciatarios de patentes que cubren otros
Estados miembros. Ello significa que
la protección territorial ocasiona que
el comercio entre los Estados miem-
bros discurra por cauces distintos de
los que habría seguido sin el acuerdo
en cuestión. Tales cauces serían, en
este caso, garantizados por los efec-
tos de la doctrina del agotamiento co-
munitario del derecho de patente y
comprenderían, por tanto, las impor-
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taciones paralelas y ventas directas.
Por otro lado, toda vez que estamos
ante el reestablecimiento (fruto de la
actuación de particulares) de barreras
suprimidas con anterioridad, resulta in-
dudable que la protección territorial
absoluta pone en peligro la unidad del
Mercado Común, pues cerrando un
mercado nacional a la competencia de
terceros (que anteriormente podían
actuar en él: importadores paralelos y
cesionarios y licenciatarios en otros
Estados miembros), la protección te-
rritorial absoluta provoca un aislamien-
to de dicho mercado, lo que es in-
compatible con los fines del Tratado.

Las consecuencias anticompetitivas
de este aislamiento son evidentes: la
exclusión de las importaciones para-
lelas y ventas directas, unida a la pre-
via exclusión de la competencia que
en el mercado así aislado hubieran
podido desarrollar ulteriores licencia-
tarios y el propio cedente o licenciante,
supone la eliminación de fuentes de
aprovisionamiento alternativas, en lo
que hace al producto protegido dentro
del mercado cubierto por la patente
cedida o licenciada en exclusiva. De
este modo, el beneficiario de la pro-
tección territorial absoluta se convier-
te en el único oferente de dichos pro-
ductos, gozando de gran libertad al
tiempo de practicar precios. Ello cons-
tituye, indudablemente, una restricción
de la competencia que, en cuanto
afecta a personas que operan en otros
Estados miembros (exportadores pa-
ralelos y cesionarios o licenciatarios
para otros territorios), se manifiesta en
todo el Mercado Común.

Las cautelas adoptadas para sal-
vaguardar la competencia en el ámbi-
to de la distribución de los productos
licenciados y, no olvidemos, la libre
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circulación de mercancías y servicios
en el interior del Mercado Común van
todavía más lejos. La Comisión Euro-
pea no se contenta con que el contra-
to de licencia carezca de cláusulas que
impongan las obligaciones expuestas
y, por tanto, con que formalmente se
garantice la no exclusión absoluta de
competencia. Igualmente impone esta
misma garantía de subsistencia de la
competencia al efectivo comportamien-
to seguido por las partes. A tal fin, la
Comisión Europea podrá retirar el be-
neficio de la exención en bloque si
cualquiera de las partes impide de he-
cho las importaciones paralelas, sea
negando los suministros sin razón ob-
jetivamente justificada o dificultando a
los revendedores y usuarios la obten-
ción de los productos licenciados fue-
ra del territorio en cuestión o su co-
mercialización en dicho mercado [arto
9.5(a)(b) RCEE 2349/84]. En tales ca-
sos el contrato de licencia efectiva-
mente da lugar a la exclusión de la
competencia en relación con una par-
te sustancial de los productos licen-
ciados. La pertinencia de esta dispo-
sición, sin embargo, es cuestionable.
Si el licenciante o licenciatario impi-
den efectivamente las importaciones
paralelas, la relación contractual esta-
blecida entre ambos es suficiente para
reconducir su actuación al contenido
del contrato, aunque la obligación de
impedir las importaciones paralelas no
haya sido expresamente establecida
en el contrato, y, por tanto, para apli-
car el arto 3.11 (a)(b) RCEE 2349/84.
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Jurisprudencia

"OCEAN PACIFIC":
UN CASO DE PIRATERIA Y COMPETENCIA DESLEAL

Dra. Federica Acosta y Lara

• Tribunal de lo Contencioso
Administrativo

Montevideo, 26 de julio de 1993.
No. 712.

VISTOS: Para sentencia definitiva estos
autos seguidos por "AA S.R.L.con ESTA-
DO. MI ISTERIO DE I DUSTRIA y
E ERGIA. Acción de ulidad" (Fa. No.
385/88).

RESULTA DO: I) La actorapromueve de-
manda de nulidad contra la resolución del
Ministerio de industria y Energía de fe-
cha 23/1/1987. Afirma que el 6/9/1982,
AA S.R.L.,empresanacional,solicitó el re-
gistro de la marca "O.P." (etiqueta), no
registrada ni conocidaen el Uruguay, para
distinguir articulas de las clases4, 5 Y 23
(nomenclator nacional). A ello seopuso la
firma extranjera "BB Inc." de EE.UU.,sién-
dale otorgada la marca a la actora por re-
solución de la Dirección de Propiedad In-
dustrial de 18/6/1985, lo que fue impug-
nado por opositora, dictándose en vía je-
rárquica el acto que se impugna. La mis-
ma lesiona en su derecho e interés legíti-
mo, tomando como ciertos los hechosale-
gados por la firma extranjera que no fue-
ron probados.

Il) Conferido traslado de la demanda,
compareció BB Ud. deduciendo tercería
coadyuvante con el Estado,y al contestar

expresaque la actora le copió el nombre,
marca y logotipo. Por su parte el deman-
dado contesta,que la oposición de la fir-
ma BB Inc. de EEUU se basa en que la
marca registradora esuna imitación de la
de su propiedad, registrada en su país de
origen en 1976.La sigla OP, cuyo registro
pretende la actora, presentaun tipo de le-
tra especial,que es la utilizada desde un
principio por la firma extranjera. Agrega
que la falta de explotación o difusión en
el país de la marca extranjera, no es ele-
mento decisivo.

III) Abierto el juicio a prueba, se pro-
dujo la certificada a fs. 46, y alegaron las
partes por su orden (fs. 47 a 49 y fs. 51), y
la tercerista (fs. 54 a 57). Oído el Sr. Pro-
curador del Estado (Dictamen 38/93), se
dispuso el pase a estudio citándose para
sentencia,la que fue oportunamente acor-
dada (fs. 60y ss).

ca SIDERANDO: I) Que desdeel punto
de vista formal se han cumplido adecua-
damentecon lospresupuestosexigidospor
las normas respectivas, para que pueda
entrarseal análisis del fondo del asunto.

Ir) Que la parte actora impugna la re-
solución del Ministerio de Industria y
Energíadictada en ejercicio de las atribu-
cionesdelegadas,de 23 de enero de 1987,
por la cual, en vista del recursojerárquico
que interpusiera la firma "BB Inc.", revo-
có la resolución del 18 de junio de 1985
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que, a su vez, había revocadola del 6 de
mayo de 1985,que desestimabala solici-
tud de registro de la marca"OP" (etique-
ta), Acta No. 187.043formulada por AA
S.R.L.para distinguir los artículos de las
clases4,5 Y23.

El Tribunal, compartiendo los funda-
mentosdel Sr.Procuradordel Estado,des-
estimará la demanda y en consecuencia
confirmaráel actoenexamen.

La marcacuyo registro pretendela ac-
tora, esuna copia de la creaday explota-
da por la firma internacional "BB Inc.",
terceristacoadyuvanteenautos.

La propia confirmación del signo y el
verdadero "calco" del emblemautilizado,
seunen al hechode quesepretendautili-
zar la marca para distinguir productos
idénticoso similares.

Seprocura registrarenel paísla marca
"OP" (etiqueta) totalmenteidénticaen su
grafía y presentación,a la similar regis-
trada en varios paísesdel mundo por la
tercerista (fs. 68 a 69, 72 Y 88 a 330ant.
adm.).

No se puede alegar,como consecuen-
cia,que la marcaesoriginaria y novedosa
y que no puede provocar confusiónen el
consumidor, siendo irrelevante el hecho
de que la similar extranjera,aún no esté
registradaen el país.

"El espíritu de la legislaciónde marcas
esel deevitar el indebidoaprovechamien-
to del prestigio de marcasque,aunqueno
registradasnacionalmente,sí lo estánen
otros paísesy, a travésde suactuaciónen
ellos,han adquirido (por merapropagan-
dao por la bondad del producto) la consi-
deracióndel mercadoconsumidor.

De lo dispuestopor losnumerales12y
13del artículo 2 de la ley 9.956e incluso-
en interpretación ajustadaa eseespíritu
antesexpresado-del artículo14,surgeque
aun cuando una marcano estéregistrada
en el país, pero sí en el extranjero,existe
un interés legítimo del propietario de la
marca,para oponersea su registronacio-
nal.

Coincidente, la Convención de París
(art. 6 bis y concordantes)establecela le-

gitimidad deesaoposición,sujetándoloal
requisito de "notoriedad" lo que no im-
plica,comoentiendeel actor,la comercia-
lizaciónefectivaenel país,sino el conoci-
mientode la existenciadeeseproducto.

Setrata, comosurgede los anteceden-
tes,de registrarunamarcadepredicamen-
to internacionalparadistinguir productos
similares,y ello hacepresumir, aun en el
casoque la accionanteno lo hubiera utili-
zado o no lo utilizara en el futuro que
éstabuscaráprevenirsecontra una even-
tual competenciaque la titular de la mar-
ca en el extranjeropudiera efectuarle, de
introducir su producto al mercadonacio-
nal.Ello por sí,denunciala notoriedad de
la marca,enparticular enel propio ámbi-
to de actuaciónde la accionante, que ha-
ría aplicablesin duda las previsiones del
ConveniodeParís.

Incluso medianteeseregistro, se ade-
lanta a prevenirsede queel consumo, en
el casode queel producto original se im-
porte o sefabriqueenel paíspor la terce-
ristasevuelquehaciaeseproducto de for-
ma mundial, lo que configura plenamen-
te, la hipótesis del numeral 13 del art. 2
ley 9.956,desdeque y como bien lo su-
braya el tercerista,no se requiere la "ac-
tualidad" de la concurrenciadesleal,sino
el peligro (presunción)desu producción"
(sent.51/86).

LaAdministraciónprocedióen un todo
deconformidadconlosartículos20.,numo
13,y 10 de la ley 9.956,del 4 de octubre
de 1940,la ley 13.497,del 22de setiembre
de 1966,el decreto 588/67 y el art. 20.,
numo10.,y 60.bis del Convenio de París,
por lo queel actoenexamenno puedeser
impugnadopor ilegalidad(Conf. sent.561
986Y 117/88).

Por talesfundamentosy los concordan-
tes del Sr. Procurador del Estado, el Tri-
bunal

FALLA:

Confirmandoel actoadministrativo im-
pugnado.

A los efectosfiscales,fíjanse los hono-
rarios de la abogaday de la parte actora



en la suma de $ 1.500 (pesos uruguayos
mil quinientos).

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

(FOO:) Or. Waldemar Walter Burella,
Presidente del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo; Dr. Luis Alberto
Galagorri, Ministro; Dr. Manuel Oíaz
Romeu, Ministro (redactor); Dra. A.
Pereira de Balestrino, Ministra; Dra. M.
Inés Varela de Motta, Ministra; Dra. Tere-
sa Fiandra, Secretaria.

• INTRODUCCION

La sentencia en examen maneja in-
teresantes conceptos sobre Piratería
Marcaria y Competencia Desleal, des-
virtuando la posición que afirma -que
para que se configuren las figuras re-
señadas ut-supra es necesario que el
signo copiado goce de notoriedad en
el país tanto como en el extranjero.

• MARCO NORMATIVO

Los numerales 12 y 13 del artículo
Nº 2 de la Ley Nº 9.956 son claros al
prohibir la inscripción (estableciendo
la nulidad absoluta de los registros
concedidos en su violación) de signos
iguales o semejantes a un nombre co-
nocido en relación a productos deter-
minados y los que hagan presumir el
propósito de verificar una concurren-
cia desleal. Resulta interesante des-
tacar, que la Ley solo exige la pre-
sunción del propósito de verificar la
competencia desleal, por cuanto no
apunta a evitar el daño sino al peligro
de que el mismo se concrete.

Del mismo tenor es el artículo 6 bis
del Convenio de París, que apunta
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también a proteger los signos noto-
rios.

• MARCAS NOTORIAS
Y COMPETENCIA DESLEAL

Las marcas notorias pueden defi-
nirse como aquellas que por la publi-
cidad y generalmente por la elevada
calidad de los productos o servicios
que distinguen, alcanzan un alto gra-
do de conocimiento público. La doctri-
na se encuentra dividida en este pun-
to, exigiendo parte de ella que el co-
nocimiento sea del público en gene-
ral. Sin embargo últimamente se acep-
ta mayoritariamente el criterio de la
notoriedad restringida, es decir que la
marca sea conocida dentro del círcu-
lo de productores y consumidores de
esos productos y servicios. De acuer-
do a esta tesis, no es necesario que
al signo en cuestión lo identifiquen to-
dos los habitantes de un país, ni si-
quiera de una región o ciudad; lo im-
portante es que esa marca goce de
prestigio entre las personas interesa-
das en los productos que con ella se
individualizan. Grupo que puede ser
numeroso o restringido de acuerdo a
la naturaleza del servicio o mercade-
ría de que se trate; así gozan normal-
mente de mayor difusión a nivel ge-
neral, las marcas de automóviles, ali-
mentos y vestimenta, como en este
caso, que las de medicamentos y ar-
tículos de deporte por ejemplo, las que
usualmente las conocen un número
más reducido de consumidores.

• RESPECTO AL CASO
CONCRETO

La defensa esgrimida por los solici-
tantes de la marca denegada, es la
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falta de registro y conocimiento del sig-
no propuesto en el país, circunstancia
que invalidaría lo actuado por la em-
presa extranjera.

La sentencia acertadamente le res-
ta importancia a la inexistencia de re-
gistro en el Uruguay, haciendo espe-
cial hincapié en la notoriedad de la
marca en el extranjero utilizada para
la misma clase internacional para la
que fue solicitada aquí, estableciendo
asimismo que el hecho de que el com-
ponente emblemático sea idéntico al
de la empresa opositora, no puede de-
berse más que al propósito de ejercer
competencia desleal. Aunque puede
aceptarse en algunos casos que la co-
incidencia en los términos sea obra
de la casualidad, no es jurídicamente
aceptable considerar que una etique-
ta exacta en grafía y presentación a
una famosa marca extranjera, se pro-
dujo sin conocimiento previo e inten-
ción manifiesta de aprovechar el pres-
tigio del signo copiado.

Queda por preguntarse si en el
caso de que la marca no fuera presti-
giosa y notoria en el mundo, el mer-
cader local tendría interés de repro-
ducirla servilmente. La contestación
sin lugar a dudas es no; solo se expli-
ca esa conducta si a ella le anima un
fin espúreo. Así lo expresa Rippe en
"Régimen de la Propiedad Industrial
en el Uruguay": "Se entiende que el
hecho de pretender adoptar como
marca distintiva de productos o servi-
cios similares, inclusos diferentes, una
marca notoriamente conocida implica:
a) El aprovechamiento indebido de una
reputación ajena basada en años de
trabajo, buena calidad y costosa pro-
paganda; b) La posibilidad de benefi-
ciarse injustificadamente del crédito de
los competidores; e) La posibilidad de

confusión sobre el origen o la proce-
dencia de los productos o servicios
que se pretenden distinguir atrayendo
clientela con medios desleales."

Por todo lo expuesto, se concluye
que la sentencia, aplicando correcta-
mente las normas vigentes, respeta
el espíritu de nuestra legislación, im-
pidiendo que se desvirtúe el fin del
Registro de la Propiedad Industrial que
es el de proteger tanto a productores
y consumidores, evitando a su vez las
prácticas desleales en el comercio y
la industria.
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Información General

DO APROVEITAMENTO PARASITARIO DA FAMA
DE SIGNO DISTINTIVO ALHEIO NO EXAME DOS PEDIDOS

DE REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL

Documento presentado por la Delegación de Brasil en la Reunión de Directores
de Oficinas de Propiedad Industrial de países integrantes del MERCOSUR,

el día 15 de marzo de 1994

Senhor Procurador Geral,

Uma complexa questao se apresenta
ao INPI, quando do julgamento de pedi-
dos de registro, porterceiros, de signos
distintivos de renome e prestígio, para
assinalar produtos ou setvicos diver-
sos daqueles designados pela marca
em questao.

Entre tais signos, evidentemente, nao
se encontra a marca declarada notória
pelo INPI que, por definic;:ao, tem sua
protec;:ao assegurada em todas as
classes pelo arto 67 da Ley 5.772171.

A dificuldade da questao reside no
fato de estarmos diante de zona cinzenta
entre alguns princípios basilares, que
regem o direito de marcas.

De um lado, temas os princípios do
direito atributivo, o da territorialidade e
o da especialidade, que sao aqueJes
segundo os quais uma marca tem
protecao, no território brasileiro, quando
registrada, para designar os produtos
iguais ou afins aos elencados no pedi-
do.

De outro lado, tais princípios sao
excepcionados por regras específicas
de direito positivo. Os princípios da
territorialidade e o do direito atributivo,
sao excepcionados pela regra cons-
tante do artigo 60. bis, da Convenc;:ao
da Uniao de Paris, que trata da protecao

das marcas notoriamente conhecidas.
O princípio da especialidade, pela regra
do artigo 67 da lei 5.772171, que trata da
protecao El marca notória ou de alto
renome.

Un terceiro princípio, de caráter ge-
nérico e mais abrangente, autoriza
também que o Examinador do INPI
excepcione os princípios do direito
atributivo e o da territorialidade: é o
princípio de repressao á concorréncía
desleal, inserido no artigo 20, letra lid"
do Código da Propiedad Industrial, no
artigo 10, da Convenc;:ao da Uniao de
Paris e no arto 178, do Decreto-Ley
7.903/45.

Saliente-se que a regra de repressao
El concorréncia desleal, ao ser elencado
no arto 20., letra lid", da Ley 5.772/71,
constituí-se de regra de princípio, me-
diante o qual se executam as regras de
propiedade industrial. Assim, para além
de ser doutrinariamente um princípio
informador do direito de propiedade
industrial, o princípio de repressao El
concorréncia desleal foi elevado, pelo
legislador, El categoria de princípio a ser
obrigatoriamente observado na
execuc;:ao das regras da propiedade
industrial, tarefa que incumbe ao INPI.
Em outras palavras, é regra da qual noa
pode se afastar o Examinador, em
hipótese alguma.
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A aplicacao dos princípios e regras
de interpretacao acima elencados, ainda
que merecam uma explicitacao maior
para sua melhor compreensao, tem
sido corretamente interpretados e ob-
servados pelos Examinadores do INPI,
seja nos processos submetidos a
primeira instancia, seja nos processos
submetidos a instancia recursal.

Resta pendente a adequada
fundarnentacao jurídica da recusa ao
registro de marca afamada, nao decla-
rada notória, requerida porterceiro para
assinalar produto ou servico diverso
daquele protegido pelo registro de titu-
lar original.

O fato que constitui-se do que se
acordou chamar de "aproveitamento
parasitário" da fama e do prestígio de
signo distintivo alheio, tem sido objeto
de um sem número de estudos de au-
tores consagrados no mundo inteiro
(Vide, entre outros, nesse sentido,
Gérard Dassas, "L'Elargissement de
la protection des marques en droit
trancáis, allemand et international",
222ps., Paris, Litec, 1976; Dominique
Brandt, "La protection élargie de la
marque de haute renommée au-dela
des produits identiques et similaires",
337 ps, Geneve, Librairie Droz, 1985;
Col/oque de Lausanne, "La
concurrence parasitarie en droit com-
paré" diversos autores, 167 ps,
Geneve, Librairie Droz, 1981; Henri
Desbois "La protection des marques
notoires ou de haute renommé en
I'absence de risque de confusion en-
tre les produits" in: Mélanges Daniel
Bastina, p.13-26; Yves Saint-Ga/, "Mar-
ques de Fabrique et concurrence
dé/aya/e", J. oelmas & Cie., Paris, 5a.
ed.; Callmann, "Un fair Competition
without competition", 1947 e "Unfair
competition and Trade-Marks", 1950,
2a. ed.).

Com efeito, salta aos olhos do Exa-
minador do INPI, que o aproveitamento
parasitário da fama e do renome de

signo distintivo alheio é fato contrário
ao direito.

Durante algum tempo, procurou-se
caracterizar este fato como de
"concorréncia parasitária", uma espécie
do genero concorréncia desleal. No
entanto, e por definicao mesmo, a nocao
de concorréncia parasitária nao soco-
rreasolucao da questao. A concorréncia
parasitária consiste na procura, por um
concorrente, de inspiracao nas
realizacoes de outro, no tirar partido,
indevidamente, do resultado dos
estorccs e das inovacces do
concorrente no plano tecnológico, ar-
tístico ou comercial, sem estar agindo
em manifesta violacao dos direitos do
concorrente. Os atos do parasita, to-
mados isoladamente, naoconstituiriam
atos ilícitos; mas a sua repeticao, a su
constancia e o claro objetivo de "colar-
se" na direcaotornado pelo concorrente,
indicam uma situacao de concorréncia
parasitária. Ou, como diz o autorfrances
8aint-Gal (ob. cit. p. W18):

"Le parasite ne rentre pas d'une
maniere absolue dans I'une des gran-
des catégories de la concurrence
déloyale, telles qu'elles sont
généralemente définies. 1Ine copie pas
toujours servilement les présentations
des produits, des services ou des
activités diverses d'un concurrent,
notamment ses marques, ses modeles,
ses brevets, ses slogans ou sa publicité
et la plupart du temps, en tout cas, il ne
cherche pas, du moins ouvertement, a
faire confondre ses articles avec ceux
de ce dernier; il ne dénigre pas non plus
ce concurrent et ne se livre pas a une
réclame rnensonqere."

No mesmo sentido vai a doutrina e
jurisprudencia italiana, como relata o
Professor Remo Franceschelli ("La
concurrence parasitarie en Italie", in:
Actes du colloque de Lausanne, citado,
p. 7 e ss.).

Ou seja, a nocao de ato de
concorrénci« parasitária, na visao



destes autores, é espécie do genero
concorréncia desleal e pressupoe,
indibitavelmente, uma reieceo de
concorréncie. O que a caracteriza, é o
fato de nao se enquadrarem tais atos
na nocao convencional de atos de
concorréncia desleal. Trata-se de um
comportamento nuanceado, disíarcado:
e o característico da concorréncía
parasitária a repeticao, a continuidade
e o conjunto de atos tendentes a tirar
proveito das realizacoes, dos estorcos
e do sucesso do concorrente, mas que
vistos iso lada mente nao constituiriam,
de per se, ato de concorréncia desleal.

Ve-se de plano, portanto, que a
nocao de concorréncie parasitária nao
serve como fundamento de recusa a
pedido de registro, por terceiro, de sig-
no distintivo renomado ou de prestígio,
para assinalar produto ou servico di-
verso e inconfundível. A situacao
exposta, de aproveitamento parasitário
da fama alheia, pressupoe, aqui, uma
releceo de nao concotréncie. Recla-
ma, assim, um fundamento diverso
daquele da concorréncia parasitária ou
desleal.

Os mesmos autores que fazem
referencia a concorréncia parasitária, a
distinguem de uma outra nocao,
chamada de "agissements parasitaires",
que pode ser traduzida como de
comporta mento parasitário.

Como diz Saint-Gal, há uma
diíerenca entre uma situacao e outra.
O fato de um comerciante ou indus-
trial usar uma marca ou outro direito
de propriedade industrial, sem se
enderecar a mesma clientela, constitui
ato de aproveitamento do renome
alheio. Na ausencia de uma relacao
de concorréncia comercial, os auto-
res e os tribunais de diferentes paí-
ses se recusam a aplicar os princípios
concernentes a concorréncia desleal.
Por esta razao, prefere o autor, do
ponto de vista jurídico, designar o
fen6meno como de "comportamento
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parasitário", lembrando, no entanto,
que sao atos reprimíveis e sua
condenacao fundada juridicamente.
Assim, escreve o autor (ob. cit. p.
W19):

" ... le fait de se référer, sans
s'adresser a la meme clientele, a une
marque ou a d'autres formes de
propriété industrielle ou intellectuelle
créées par un tiers et particulierernent
connues, et ce a I'effet de tirer profit
de sa renommée. Dans ce deuxierne
cas, ou il n'y a pas a proprement parler
de concurrence commerciale et ou un
certain nombre d'auteurs et de
tribunaux de différents pays se sont
refusés a appliquer les principes
concernant la concurrence déloyale, il
nous semble préférable de désigner
de telles pratiques sous le nom
d'agissements parasitaires. En effet,
parler de telles actes qui ne visent pas
des situations de concurrence et
déloyauté, nous parlt constituer une
sorte de gageure sur le plan juridique.
Or ces agissements sont néanmoins
répréhensibles et on peut fonder
juridiquement leur condamnation."

Mais adiante, o autor tenta uma
definicao de comportamento parasitário,
que nos parece absolutamente
adequada, como sendo:

"O ato de um comerciante ou indus-
trial que, mesmo sem interesode cau-
sar dano, tira ou procura tirar proveito
do renome adquirido legitimamente por
um terceiro, e sem que haja normal-
mente risco de confusao entre os
produtos e os estabelecimentos."
(traducao livre)

Vistas estas necees, fica claro que o
aproveitamento parasitário da fama, do
renome ou do prestígio de signos dis-
tintivos alheios constitue ato contrário
ao direito. Fica claro, por exemplo, que
o ato de depósito de marca alheia
renomada, ainda que para designar
produto ou servico distinto do original,
constitui um desvio de tunceo do direito
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(ou da faculdade) dado aos comercian-
tes e industriais, de depositar marcas
iguais ou semelhantes as de outro co-
merciante, para assinalar produtos dis-
tintos.

O ato, em si, nao é contrário a lei,
mas é contrário ao direito. Ele implica,
objetivamente, numa possibilidade de
causar dan o concreto a reputac;:ao da
marca afamada e a uma permissao de
enriquecimento sem causa, ambas
situacoes combatidas pelo sistema ju-
rídico.

E a uma tal situacao nao pode o :NPI
concorrer.

Como se disse acima, o ato em si
nao é contrário a lei. É o exercício de um
direito (o de depositar marca igual para
designar produto distinto). No entanto,
em se tratando de marca afamada, a
apropiacao pretendida resulta num
prejuízo ao titular original, a reputacao
da marca em si e, finalmente, num ato
de enriquecimento sem causa. O
exercício do direito, portanto, nao é
mais regular; ao contrário, é irregular,
abusivo, fraudador do espírito da lei.
Gera dano ao valor atrativo da marca
afamada como também enriquecimento
sem causa áquele que a deposita e se
aproveita do seu renome sem qualquer
mérito.

Ocorrendo o exercício irregular do
direito, resta saber se a consequéncia
é a nulidade do ato. Para tanto, faz-se
necessária a diferenciac;:ao entre abuso
de direito e fraude a lei, duas vertentes
resultantes do exercício irregular do
direito.

Clóvis Bevilacqua (Código civil co-
mentado, vol. 1, p. 455, Livraria Francis-
co Alves, Rio, 1949), assemelha a figu-
ra do abuso de direito a da fraude a lei,
assinalando:

" Estatue o arto 160, 1, que nao
constitue ato illícito o praticado no
exercício regular de um direito
reconhecido. A contrário sensu, o
praticado em exercício nao regular de

um direito, é illícito. Eis aí a
condenac;:ao do abuso do direito ..."

Mais adiante, o autor afirma (ob. cit.
p.457):

"O brasileiro, arto160, 1, refere-se ao
exercício irregulardo direito. Éa doutrina
de Saleilles. O exercício anormal do
direito é abusivo. A consciencia pública
reprova o exercício do direito do
indivíduo, quando contrário ao destino
económico e social do direito, em geral."

Caio Mário da Silva Pereira
(lnstituicoes de direito civil, vol. 1, p.
582, Forense, Rio, 1978), por sua vez
assinala sobre o abuso de direito:

"Expurgada a teoria de todas as suas
nuancas e sutilezas, resta o princípio
em virtude do qual a sujeito, que tem o
poder de realizar o seu direito, deve ser
contido dentro de uma llrnitacao ética, a
qual consiste em cobrir todo exercício
que tenha como finalidade exclusiva
causar mal a outrem, sujeitando,
portanto, a reparacao civil aquele que
procede desta maneira."

Orlando Gomes, de seu lado, distin-
gue claramente, ao contrário dos dois
autores precedentes, o abuso de direito
da fraude a lei. No abuso de direito, ve
apenas irregularidade no exercício,
geradora de reparacao civil (no que
coincide, aliás, com Caio Mário). Na
fraude a lei, ve ato ilícito,
consequentemente nulo. Confira-se sua
conceituac;:ao (Introducao ao direito ci-
vil, p. 127, Forense, Rio, 1957):

" A fraude El ley é a reelizeceo, por
meios lícitos, de fins que a ley nao
permite sejam atingidos diretamente,
por contrários El sua aisoosiceo. Por
esse modo, viola-se a lei. No abuso
de direito, ocorre apenas irregularidade
no seu exercício, da qual resulta dano
ou constrangimento para terceiro. Na
fraude a lei, a sencso imposta há
de ser necessariamente a nulidade
do ato. No abuso de direito, as
sencoes diversificam-se, consistindo,
principalmente, na obriqeceo de



indenizar o prejuízo causado." (grifo
nosso)

Verifica-se, assim, que a
diferenciac;:ao básica da figura do abu-
so de direito para aquela da fraude a lei
consiste na finalidade e consequéncia
do exercício irregular do direito. Assim,
dá-se abuso de direito quando, pelo
exercício irregular do mesmo causa-se
dano (intencional, segundo Caio Mário)
a terceiro, sujeito a reparac;:ao.
Subsistem, no entanto, os demais
efeitos do ato. Na fraude a lei, tem-se
como consequencia do exercício irre-
gular do direito um desvio da finalidade
do ato, a obtenc;:ao, indireta, de fim que
a lei nao permite seja atingido
diretamente.

Esclarece De Plácido e Silva
(Vocabulário jurídico, vol. 11,p. 718,
Forense, Rio, 1975), que "fraudar quer
ainda significar burlar, eneste conceito
se afirma; fraudar a lei, ou seja fugir
ardilosamente tI sua regra ou ao dever
que nela se contém".

Vale mencionar, ainda, esclarecedor
artigo de Regis Velasco Fichtner Pereira
("Da regra jurídica sobre fraude a lei",
in: Revista de Direito Civil, nr. 50, p. 41
ess.) onde o autor preleciona que:

"... surgiu a teoria da fraude a lei, que
visa a impedir que se atinja resultados
nao permitidos em lei através da prática
de atas jurídicos nao expressamente
proibidos.

A fraude a lei constitui espécie do
genero violacao da norma jurídica, em
que o agente nao pratica atos
contrários a forma literal com que de-
terminada regra legal está expressa,
mas consegue, por meio indireto,
atingir o resultado indesejado que a
norma fraudada visa evitar.

Aquele que frauda, aparentemente
nao fere disposicao de lei, país nao há,
em verdade, caracterizac;:ao de ato
contrário ao seu conteúdo literal. O
fraudador nada mais faz que praticar
ato diverso daquele tipificado no preceito
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da norma fraudada, mas tendente a
alcancar o mesmo resultado -proibido-
que se alcancaria com a prática do ato
expressamente vedado.

Produz-se uma violacao indireta da
norma, perpetrada através de atos apa-
rentemente lícitos, mas que na verdade
vem a frustrar sua finalidade. Para tan-
to, utiliza-se o fraudador de atas que a
lei permite ou simples mente nao proibe,
surgindo a consequéncia de restar
inaplicável a norma, apesar dos efeitos
do ato praticado serem os mes mas que
a ley fraudada visaafastar."

Mais adiante, lembra o autor da
necessidade de se diferenciar o ato de
fraude a lei do ato contra a lei:

"Há (na fraude a lei), em verdade,
uma violacao indireta da norma jurídi-
ca. Daí a necessária distinc;:ao entre
agir com fraude a lei e contra a lei.
Fraudar a lei é objetivar escapar da sua
aplicacao através de meios aparente-
mente lícitos, é procurar contornar o
princípio jurídico expresso por uma
norma de aplicacao obrigatória.

Daí a razao dos alemaes chamarem
a fraude tI lei de Gesetzesumgehung,
que em treduceo literal significa 'dar a
volta na lei'''.

Por último, cabe mencionar a
desnecessidade de procurar-se o ele-
mento subjetivo ou intencional da frau-
de a leí. Esta, com efeito, se dá objeti-
vamente e independentemente do ele-
mento subjetivo. Bem lembra, neste
sentido, Régis V. Fichtner Pereira (ob.
cit.):

'~ intenceo nao constitui elemento
essencial para eoliceceo da teoria da
fraude tI eli, conforme já ficou
demonstrado. Se fosse incluído o ele-
mento subjetivo, certamente se
produziria aconseouénciede se dificul-
tar imensamente a matéria de prava, o
que poderia contribuir para o sucesso
de fraudes perpetradas."

Em vista do desenvolvimento das
razoes acima elencadas, nao resta



60 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

dúvida, portanto, que o Examinador
do INPI deve sempre levar em
consideracao:

1. Que o depósito de marca
constituída de signo distintivo de renome
de terceiro, ainda que para assinalar
produto ou servico distinto e
inconfundível, constitui-se, objetiva-
mente, de aproveitamento parasitário
da fama e prestígio alheios;

2. Que o aproveitamento
parasitário constituí-se de claro e
indiscutível desvio de íuncao das regras
de protecao a propriedade industrial,
caracterizando-se como fraude El tei,
portanto nulo, independentemente do
elemento intencional;

3. Que o Examinador do INPI, seja
em primeira ou em instancia recursal,
ao tomar conhecimento de pedido de
registro nestas condicoes, deve indeferí-
lo com base no arto 160, inciso 1, do
Código Civil, por aproveitamento
parasitário e fraude a lei.

Submeto as razoes acima
explicitadas ao devido controle de
juridicidade dessa Procuradoria Geral.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1993

José Roberto d'Affonseca Gusmao
Presidente do INPI

PROC, em 09/12/93

Senhor Presidente,

Analisado, por esta Procuradoria, o
estudo realizado por V.Sa. a propósito
do tema "Aproveitamento Parasitário
da Fama de Signo Distintivo Alheio no
Exame dos Pedidos de Registro de
Marcas no Brasil", anexo ao presente,
ora sub metido ao controle de
juridicidade desta Procuradoria,
entendo que o mesmo se encontra em
ordem a ser admitido como parecer
jurídico sobre a questao ali tratada,

porisso que dando adequada solucao a
situacao que, pelo seu caráter peculiar,
nao encontra, prima tecie, amparo ob-
jetivo nas dísposicoes específicas do
Código da Propriedade Industrial -
senao, genericamente, na restricao a
registrabilidade de marca enunciada
no arto 64, in fine de ePI " donde a
ressabida dificuldade do examinador
ao se deparar com situacoes como a de
que se cogita no trabalho em comento.

Opino, dessarte, que ao estudo sub
examen seja dado caráter de parecer e,
a este, seja conferido efeito normativo,
para observancia tanto em primeira
como em segunda instancia adminis-
trativas, permitindo-me sugerir,
outrossim, que a decisao que indeferir
pedido com fulcro no arto 160, I do
Código Civil, conforme as conclusoes
do indigitado parecer, seja conjugada
com a norma expressa no arto 64 do
CPI.

(FDO):
André Luis Balloussier Ancora da Luz
Procurador-Geral

PR, 09/12/93

De acordo.
Dé-secaráterde parecer, conferindo-

se os efeitos normativos.

(FDO):
José Roberto d'Affonseca Gusmao
Presidente
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COMISEC: SUSAcciones

Documento preparado por la Comisión Sectorial del MERCOSUR

La Comisión Sectorial para el MER-
COSUR (COMISEC) desde su consti-
tución en abril de 1991 ha concentra-
do sus esfuerzos en la creación de un
ámbito de trabajo, el cual permitió que
en una misma mesa se hicieran pre-
sentes los distintos representantes de
sectores económicos y sociales a ni-
vel nacional, involucrados todos en
una problemática común: insertar el
país en el nuevo proceso de integra-
ción MERCOSUR.

La COMISEC ha procurado reunir
a todas las partes intervinientes en el
proceso de integración, para ir apren-
diendo en conjunto los puntos fuertes
y débiles del proceso mediante una
discusión seria y respetuosa.

La labor desarrollada

Desde su creación la COMISEC,
en forma concomitante con la consoli-
dación de un espacio ampliado
intersectorial, se dedicó a la confor-
mación de su estructura de apoyo para
el cumplimiento de sus funciones, prin-
cipalmente en lo referido a la constitu-
ción de Sub-Comisiones de Trabajo
de carácter nacional y multisectorial y
las Comisiones Departamentales con
el objetivo de acercar el MERCOSUR
al interior del país.

En tal sentido, a través de una in-
tensa tarea de promoción, la
COMISEC ha logrado reunir dentro de

su marco institucional a representan-
tes de los distintos grupos de interés
para actuar tanto en el ámbito econó-
mico como social los cuales brindan
su tiempo, talento y conocimiento para
reforzar el trabajo técnico.

Dentro de este trabajo se ha invita-
do a un conjunto de jóvenes a partici-
par del proceso, conformándose así
el "Grupo de Jóvenes" de la
COMISEC. En tal sentido se ha reali-
zado el primer encuentro de jóvenes
del MERCOSUR que se llevó a cabo
en octubre del pasado año en el Par-
que Hotel y que contó con la partici-
pación de mas de medio millar de jó-
venes de los cuatro países signata-
rios.

Asimismo, funciona también dentro
de la Comisión, una Unidad de Con-
sulta, que tiene por objetivo atender,
en forma individual, las solicitudes de
información que necesiten empresas,
trabajadores, estudiantes, etc.

De los Convenios

La Comisión Sectorial ha firmado
convenios de cooperación general y
asistencia recíproca con las Faculta-
des de Derecho y de Ciencias Socia-
les, y también con las Universidades
brasileñas de Passo Fundo, Ijui,
Regiao da Campan ha, Regional Inte-
grada do Alto Uruguai e das Missoes,
Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul y
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Federación de Establecimientos de
Ensino do Vale dos Sinos.

Dichos convenios tienen como co-
metido principal, el intercambio en la
prestación de servicios profesionales
especializados para la realización de
determinados trabajos, asesoramien-
to, cursos, seminarios, mesas redon-
das, proyectos y otro tipo de actividad
académica o profesional, especialmen-
te en el área de los diversos Progra-
mas de Integración Regional que se
lleven a cabo en los referidos centros
de estudio.

De las Cooperaciones Técnicas

Desde sus comienzos la COMISEC
contó con el apoyo del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo,
en este sentido se creó un programa
de actividades que ha desembocado
en dos programas de cooperación téc-
nica, uno con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y otro con la
Unión Europea.

Programa
COMISEC/BID-UE-PNUD

Este programa ha sido definido des-
de su origen como un fortalecimiento
institucional para la COMISEC. Este
fortalecimiento opera para mejorar la
capacidad de la institución en el cum-
plimiento de sus objetivos.

Objetivo básico

Este apunta a mejorar la disponibi-
lidad de información, elaborar diagnós-
ticos y aportar criterios para la defini-
ción de lineamientos estratégicos en

la toma de decisiones por parte de los
agentes económicos -empresas y tra-
bajadores- y del sector público, en las
nuevas condiciones de apertura e in-
tegración que supone el MERCOSUR.
En particular, el centro de atención del
programa es mejorar la capacidad de
competencia y de inserción interna-
cional de las empresas, por lo cual
las actividades tienen como contrapar-
te fundamental al empresario.

Criterios generales

Para el desarrollo de estas activi-
dades se siguen algunos criterios
metodológicos básicos:

a) se busca coordinar operativa-
mente y no duplicar las actividades
que desarrollan programas e institu-
ciones en las mismas áreas de traba-
jo. En este sentido se procura realizar
algún aporte relacionado con la temá-
tica del programa y los recursos dis-
ponibles;

b) se enfatizan los aspectos es-
tratégicos vinculados a la inserción ex-
terna, desde una visión prospectiva;

c) se pretende utilizar metodolo-
gías participativas, que permitan invo-
lucrar a los agentes en las activida-
des y los procesos de toma de deci-
siones;

d) se trabaja con enfoques basa-
dos en la descentralización funcional
y operativa;

e) se enfatiza la excelencia en la
calidad del trabajo y la operatividad
de los resultados;

f) se pretende realizar las activida-
des de difusión a partir de lo realizado,
de forma de generar una actitud de
mayor confianza de los empresarios;

g) los lineamientos de políticas pú-
blicas y sugerencias a organizaciones



intermedias surgen a partir del trabajo
de base y sus recomendaciones son
complementarias a las realizadas a ni-
vel de empresas.

Componentes

Para alcanzar los objetivos previs-
tos, y en base a los criterios estable-
cidos, el programa cuenta con dos
componentes básicos, uno que hace
a los aspectos de análisis y estrategia
(Subprograma A) y otro referido a las
herramientas y a la capacitación de
acceso a la información (Subprograma
B)

El Subprograma A se ha centrado
en la generación de información y pro-
puestas para contribuir a la definición
de estrategias públicas y privadas en
el proceso de mejora de la competiti-
vidad.

Se han privilegiado algunos aspec-
tos. Por un lado, se trata de aportar
experiencias externas comparables
con las condiciones locales de aplica-
ción. Por otra parte, se ha planteado
como exigencia un actualizado cono-
cimiento de las tendencias internacio-
nales y de las estrategias que los sus-
tentan, de cada uno de sus actores.

En cuanto al alcance, se ha dado
prioridad a las siguientes áreas: a) in-
dustria (sector de base agrícola y no
agrícola que cubren el 60% de la pro-
ducción y el empleo industrial), b)
hortifruticultura, c) mercado laboral
(reciclaje y sistemas de reconversión),
d) exigencias ambientales asociadas
a la reconversión, e) evaluación de la
efectividad de los apoyos públicos a
la innovación tecnológica, f) logística
y transporte a nivel internacional.

A su vez, se han programado ins-
tancias de asistencia a los agentes
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privados en la definición de lineamien-
tos de acción e implementación de los
cambios sugeridos en los estudios.

El Subprograma B pone su énfasis
en el fortalecimiento de los mecanis-
mos de coordinación, información y di-
fusión de la COMISEC.

Dentro del Subprograma B se ha
desarrollado y puesto en ejecución un
Sistema de Información MERCOSUR
el cual implica la creación de 21 Cen-
tros de Información en el país,
interconectados en tiempo real, con el
objeto de obtener, procesar y sumi-
nistrar información a los usuarios a fin
de reducir la incertidumbre y el riesgo
de error en la toma de decisiones.

Este sistema constituye un soporte
real en la búsqueda de la facilitación
del proceso de integración aportando
así a empresarios, trabajadores y pú-
blico en general las nuevas condicio-
nes de apertura e integración y apo-
yándolos en la toma de decisiones
dentro del nuevo Mercado Regional.

A su vez, dentro del esquema de
difusión encarado por el Programa se
encuentra la implementación de un
Centro de Documentación y Difusión
que tiene a su cargo la publicación de
los documentos técnicos emanados de
los estudios que se están realizando
en el marco del Programa, así como
también la Revista Enfoques
Mercosur, de emisión cuatrimestral y
la organización de Seminarios y Ta-
lleres de Trabajo.

Programa con la UE

El programa de cooperación técni-
ca con la Unión Europea ha apuntado
al proceso de reconversión industrial.
Para ello se está trabajando con el
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Instituto ENEA (Italia), COPCA (Espa-
ña), OIKOS (Italia) en tres áreas.

- Cooperación empresarial - Por
ahora trabajando en los sectores ma-
dera, textil y vestimentas y mármol y
granito.

- Ordenamiento territorial y loca-
lización industrial.

- Mercado laboral/labor sindical.
En los tres módulos se ha contado

con el apoyo permanente durante un
año y medio de técnicos europeos y
una contraparte local. En el sector ma-
dera, a título de ejemplo, se conformó
un Grupo de Empresarios de la Ma-
dera (GEM) que consiste en once em-
presas pequeñas, básicamente, que
están abocadas a un programa de re-
conversión con miras al MERCOSUR.

En todos los casos la COMISEC
ha procurado en forma abierta y trans-
parente desarrollar sus actividades con
organismos públicos y privados con
competencias específicas.
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Estadísticas de Marcas

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

ESTADISTICAS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
PAISES DEL MERCOSUR
PRESENTACION

Este documento contiene informa-
ción estadística sobre marcas en Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
países que conforman el Mercado Co-
mún del Sur (MERCOSUR).

Los cuadros presentados en este
documento fueron elaborados sobre
la base de información disponible en
la Oficina Internacional de la OMPI,
recibida de las Oficinas de Propiedad
Industrial de esos países y referida al
período 1981-1991.

En el Capítulo I (Cuadros 1 al 9) se
presenta, para cada país, información
sobre el número de solicitudes y re-
gistros de marcas, por año (1981-
1991) Y país de residencia del solici-
tante, y el número total de registros
en vigor al 31 de diciembre de cada
año (1980-1991).

A los efectos de una comparación
entre las cifras presentadas para cada
uno de los países del MERCOSUR,
es preciso tener en cuenta que en Ar-
gentina, Brasil y Paraguay, se aplica
un sistema monoclase para la solici-
tud y el registro de marcas, mientras
que en el Uruguay se aplica un siste-
ma multiclase. Ello significa que una
marca que en el Uruguay dé lugar a

una solicitud o a un registro, en cada
uno de los otros países del MERCO-
SUR puede dar lugar a más de una
solicitud o a más de un registro.

Asimismo, es preciso tener en
cuenta que en las cifras correspon-
dientes a Paraguay se incluyen no sólo
las solicitudes y los registros de mar-
cas nuevas sino también las renova-
ciones.

En el Capítulo 11(Cuadros 10 a 13)
se presenta información sobre la pre-
sentación de solicitudes y el registro
de marcas en el extranjero por parte
de residentes en Argentina y en Bra-
sil. Información similar sobre la activi-
dad marcaria en el exterior de resi-
dentes en el Paraguay y en el Uru-
guay se encuentra en elaboración.





1. MARCAS EN LOS PAISES DEL MERCOSUR





CUADRO 1

ARGENTINA

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante

Residencia Promedio

del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

TOTAL 31.749 32.079 24.876 27.628 55.b90 28.363 24.616 29.742 31.767,87

AA - Argentina 22.399 23.879 19.455 22.667 22.100,00

no residentes 5.229 4.484 5.161 7.075 5.487,25

US - EE.UU. 2.101 1.989 2.058 2.644 2.198,00 ;;u

DE - Alemania 482 443 600 785 577,50 m
<

FA - Francia 414 375 448 620 464,25 Cñ-<

GB - A. Unido 380 377 526 522 451,25 »
o

CH - Suiza 307 259 182 386 283,50 m

IT - Italia 264 211 272 376 280,75 :¡;:

JP - Japón 207 133 171 275 196,50
"TI
;;u

ES - España 206 110 115 296 181,75 O
J2

BA - Brasil 167 75 152 284 169,50 m
O

UY - Uruguay 138 94 166 100 124,50 »
O

NL - P. Bajos 110 62 48 134 88,50 Z
PA - Panamá 55 99 61 135 87,50 O

e
SE - Suecia 42 30 46 51 42,25 en-<

;;u

CA - Canadá 70 20 23 31 36,00 5>
r

..................... ,

PY - Paraguay 4 10 4,00
o-
-o



CUADRO 2 "o,
;;;:¡
m

ARGENTINA
<
Cñ--<
»

Marcas (Productos y Servicios):
o
m

Registros efectuados por país de residencia del solicitante >
\J
;;;:¡

o
\J

Residencia Promedio m

del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual
o»o
Z

TOTAL 62.849 24.158 8.873 12.231 12.371 24.096,40
o
e
C/l--<

AR - Argentina 54.549 6.940 9.249 9.170 19.977,00
;;;:¡

:¡;,....

no residentes 8.300 1.933 2.982 3.201 4.104,00

US - EE.UU. 3.032 765 1.166 1.045 1.502,00

DE - Alemania 1.131 206 388 404 532,25

GB - R. Unido 807 172 197 271 361,75

FR - Francia 598 189 281 305 343,25

CH - Suiza 433 76 181 151 210,25

JP - Japón 407 81 131 147 191,50

IT - Italia 343 92 145 174 188,50

BR - Brasil 159 67 123 168 129,25

ES - España 163 57 90 177 121,75

NL - P. Bajos 168 25 30 57 70,00

PA - Panamá 132 22 O 30 61,33

UY - Uruguay 136 34 38 27 58,75

CA - Canadá 185 9 12 16 55,50

SE - Suecia 129 15 25 26 48,75

.....................
PY - Paraguay 5 2 O O 1,75



CUADRO 3

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante

Residencia Promedio
del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

TOTAL 56.759 63.880 69.080 81.229 104.604 76.875 ·52.945 41.893 37.092 32.011 32.625 58.999,36

BR - Brasil 50.621 57.769 63.743 76.092 99.485 72.904 49.254 38.505 33.376 27.894 29.630 54.479,36

no residentes 6.138 6.111 5.337 5.137 5.119 3.971 3.691 3.388 3.716 4.117 2.995 4.520,00 ;v
m
<

US - EE.UU. 2.258 2.422 1.904 1.756 1.773 1.550 1.527 1.328 1.795 1.735 1.209 1.750,63 en
--l

DE - Alemania 421 535 622 508 448 467 457 433 327 526 410 468,54 »
o

FR - Francia 420 428 484 457 471 339 320 360 284 401 214 379,81 m

GB - R. Unido 437 468 459 314 286 335 178 183 277 254 212 309,36 );

eH - Suiza 310 289 289 302 258 246 276 243 234 281 194 265,63
"TI
;v

JP - Japón 281 345 280 187 464 229 173 169 220 171 130 240,81 O
J2

IT - Italia 355 305 333 242 227 179 152 158 162 199 112 220,36 m
O

AR -Argentina 437 300 192 147 135 160 66 69 30 64 131 157,36 »
O

NL - P. Bajos 125 120 61 96 79 53 103 77 45 91 47 81,54 Z
ES - España 91 57 66 120 83 115 75 65 58 57 40 75,18 O

e
en

.................. --l

UY - Uruguay 63 33 12 20 22 14 9 15 9 6 15 19,81
;v
»
r

.................. .......... ,

PY - Paraguay 16 9 10 2 O O O 4 O 3,90
'-J



CUADRO 4
.....,
N

;V
m

BRASIL
<
~»
O
m

Marcas (Productos y Servicios): }::
Registros efectuados por país de residencia del solicitante

"TI
;v
o
"TI
m
o

Residencia Promedio »
o

del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual Z
o
een

TOTAL 22.333 34.314 33.198
-<

24.732 21.340 17.057 21.571 22.492 25.917 25.402 8.880 22.476,00 ;v
»
r

BR - Brasil 19.007 30.131 21.792 30.746 19.102 14.921 18.435 18.303 20.360 11.867 6.275 19.176,27

no residentes 3.326 4.183 2.940 2.452 2.238 2.136 3.136 4.189 5.557 3.535 2.605 3.299,73

US - EE.UU. 1.239 1.687 1.105 909 730 832 1.217 1.771 2.157 1.334 1.124 1.282,27

DE - Alemania 528 540 341 232 312 289 393 501 821 486 504 449,72

FR - Francia 284 383 273 209 192 222 357 427 554 357 180 312,54

GB - R. Unido 240 293 182 158 135 116 196 295 418 364 258 241,36

eH - Suiza 186 251 183 155 164 203 231 255 375 273 139 219,54

JP - Japón 229 227 344 140 142 91 207 258 295 184 110 202,45

IT - Italia 144 223 106 126 71 78 138 163 245 125 84 136,63

AR - Argentina 86 91 68 63 36 40 36 47 91 43 18 56,27

NL - P. Bajos 48 86 62 40 75 49 36 60 61 54 39 55,45

ES - España 75 68 33 60 43 32 46 59 74 49 35 52,18

..................
UY - Uruguay 3 13 11 3 4 3 9 5 8 7 3 6,27

..................
PY - Paraguay 2 O 2 O O O O O 0,63



CUADROS

PARAGUAY

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante

(incluidas renovaciones)

Residencia Promedio
del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

TOTAL 7.903 5.406 2.854 2.926 3.912 4.498 3.172 4.381,57

PY - Paraguay 3.897 1.556 1.917 1.190 1.692 1.870 1.625 1.963,85

no residentes 4.006 3.850 937 1.736 2.220 2.628 1.547 2.417,72 ;;u
m
<

US - EE.UU. 1.218 444 239 271 677 896 502 606,71 en
-i

AR - Argentina 458 167 53 340 370 272 138 256,85 »
o

DE - Alemania 246 119 72 67 192 410 107 173,28 m

FR - Francia 313 120 77 83 103 176 153 146,42 );:
GB - R. Unido 305 76 52 50 223 217 83 143,71 "U

;;u

BR - Brasil 214 108 146 180 109 121 128 143,71 O
31

JP - Japón 253 67 47 92 151 112 102 117,71 m
O

PA - Panamá 144 51 63 106 74 48 41 75,28 »
O

eH - Suiza 170 58 67 58 66 58 49 75,14 Z
IT - Italia 176 95 21 32 52 86 36 71,14 O

e
ES - España 93 35 22 67 88 80 70 65,00 C/l

-i

UY - Uruguay 72 7 17 54 22 8 10 27,14
;;u

»
NL - P. Bajos 108 26 4 18 14 20 3 26,14

tr:
,

SE - Suecia 17 11 1 3 7 12 3 7,71
--.¡
w



CUADRO 6
.....•
.¡:,.
,
Al
m

PARAGUAY <
52j
»

Marcas (Productos y Servicios): o
m

Registros efectuados por país de residencia del solicitante }:
"TI

(incluidas renovaciones) Al
o
"TI
m
o

Residencia Promedio
»o

del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual Z
o
e
o»

TOTAL 5.763 8.446
--l

4.039 3.022 3.246 5.024 4.942 4.926,00 Al
:¡;
r

PY - Paraguay 2.539 3.683 1.772 1.195 1.175 1.624 1.458 1.920,86

no residentes 3.224 4.763 2.267 1.827 2.071 3.400 3.484 3.005,14

US - EE.UU. 913 1.416 696 655 602 1.015 1.060 908,14

AA - Argentina 405 675 176 223 265 325 418 355,28

DE - Alemania 226 386 180 172 214 564 237 282,71

GB - A. Unido 226 311 182 141 220 192 314 226,57

FA - Francia 286 318 146 104 109 232 191 198,00

BA - Brasil 157 331 154 66 112 156 267 177,57

JP - Japón 241 274 149 69 144 106 188 167,28

eH - Suiza 155 183 162 94 67 92 125 125,42

IT - Italia 127 135 38 51 51 90 180 96,00

ES - España 73 95 86 46 88 77 90 79,28

PA - Panamá 104 143 67 53 58 20 66 73,00

UY - Uruguay 61 47 39 17 17 13 18 30,28

SE - Suecia 16 24 20 15 12 10 113 30,00

NL - P. Bajos 37 49 31 16 21 27 13 27,71



CUADRO 7

URUGUAY

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante

Residencia Promedio
del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

TOTAL 3.482 3.684 4.135 5.819 5.443 4.765 3.575 4.752 5.796 4.605,66

UY - Uruguay 1.950 2.260 2.793 3.472 2.754 2.645,80 N
m
<

no residentes 1.532 1.424 1.342 2.347 2.689 1.866,80 Cñ
-t

»
o

US - EE.UU. 510 423 401 733 892 591,80 m

AR - Argentina 271 245 184 415 (?) 278,75 >
DE - Alemania 98 95 118 237 320 173,60

-o
N

GB - R. Unido 109 94 128 192 246 153,80 O
31

FR - Francia 100 88 98 172 204 132,40 m
O

BR - Brasil 87 93 56 79 (?) 78,75 »
O

eH - Suiza 52 60 53 86 124 75,00 Z
IT - Italia 49 49 43 56 75 54,40 O

e
ES - España 42 39 50 53 55 47,80 U>

-t
N

JP - Japón 41 32 36 59 71 47,80 ~
r

................ ,

PY - Paraguay 6 O 2 6 (?) 3,50
'-J
(J1



CUADRO 8

URUGUAY

Marcas (Productos y Servicios):
Registros efectuados por país de residencia del solicitante

Residencia
Promedio

del solicitante 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

TOTAL 3.365 2.728 2.352 4.448 3.153 3.370 4.229 6.761 3.800,75

UY - Uruguay 1.958 1.656 1.292 2.263 1.792,25

no residentes 1.407 1.072 1.060 2.185 1.431,00

US - EE.UU. 457 321 339 815 483,00

AR - Argentina 189 154 181 248 193,00

DE - Alemania 95 72 108 239 128,50

GB - R. Unido 117 76 98 220 127,75

FR - Francia 108 90 83 128 102,25

eH - Suiza 52 45 49 82 57,00

BR - Brasil 65 46 29 32 43,00

IT - Italia 49 32 17 68 41,50

ES - España 36 46 33 45 40,00

JP - Japón 36 28 32 59 38,75

................
PY - Paraguay 4 2 O 1,75

"o-

;;:¡
m
<
~
O
m

>
-O
;;:¡

O
-O
m
o»
o
Z
o
e
~
;;:¡

»
r
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CUADRO 9

Marcas (Productos y Servicios):
Registros en vigor al 31 de diciembre de cada año

Argentina Brasil

1991 308.488

1990 307.247
1989 281.637
1988 275.674
1987 260.783
1986 254.335
1985 250.896

1984 397.491 217.945
1983 359.326

1982 351.050

1981 335.055

1980 317.448

Paraguay Uruguay

48.224
47.406

43.287

56.669

53.289

49.881
48.498

47.317

52.323

53.048

52.642





11.MARCAS SOLICITADAS Y REGISTRADAS
EN EL EXTRANJERO POR RESIDENTES

EN LOS PAISES DEL MERCOSUR





CUADRO 10.A

ARGENTINA

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro presentadas en otros países

por residentes en la Argentina

A. En países con un sistema de registro multiclase

País donde
se solicitó Promedio

protección 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

Cl - Chile 375 276 1.168 140 489,75

UY - Uruguay 271 245 184 415 278,50 ;o

US - EE.UU. 44 72 39 55 36 37 32 15 26 26 15 36,09
m
<
U5

FR - Francia 12 8 15 6 8 10 4 15 13 13 10,40 -<»

DE - Alemania 8 12 ,3 .1 4 4 7 12 3 3 5,70 o
m

CA - Canadá 12 17 4 O 2 5 3 7 O 3 5,30 ~
"U

BX - Benelux 4 5 4 2 3 O 2 16 3 1 4,00 ;o
O

Il - Israel 2 O 1 5 2 2 2 13 8 O 3,50
"U
m

CH - Suiza 5 3 1 1 O 1 . 2 13 O 2 2,80
o»
o

ID - Indonesia O O O 10 4 3 1 O 2,25 Z

DK - Dinamarca 1 2 2 O O 4 1 2 2 6 2,00 o
e
U>

AT - Austria 1 O O O O O 7 1 6 3 1,80
-<;o

NO - Noruega 1 5 O O O 1 2 1 2 1,50
:¡;

3 r

SE - Suecia 1 2 O O 2 O 2 2 1 2 1,20
co



ce
CUADRO 10.8 '",

;o

ARGENTINA
m
<en-<

Marcas (Productos y Servicios):
~
o

Solicitudes de registro presentadas en otros países por residentes en la Argentina
m

s:
B. En países con un sistema de registro monoclase

"1J
;o

País donde
O
"1J

se solicitó Promedio m
o

protección 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual ~
o

PY - Paraguay 458 167 53 340 370 272 138 256,85
Z
o

BR - Brasil 437 300 192 147 135 160 66 69 30 64 131 157,36
e
(/)
-<

PE - Perú 60 51 84 67 105 73,40 ;o
j;

EC - Ecuador 98 41 42 42 55,75 ,
MX- México 66 79 90 42 19 38 22 50,85

BO - Bolivia 16 21 32 46 131 49,20

VE - Venezuela 71 29 21 21 23 20 28 27 27 93 46,00

ca-Colombia 50 56 37 20 51 42,80

ES - España 35 75 41 15 50 16 4 31 25 36 32,80

PA - Panamá 4 15 19 19 17 2 13 24 14 6 13,30

CR - Costa Rica 25 12 14 1 9 5 3 11 10,00

GT - Guatemala 2 17 19 7 5 10,00

HN - Honduras O O 1 5 14 25 O 6 12 16 7,90

IN - India O O O O 62 4 O 2 7 O 7,50

JP - Japón 6 4 22 6 6 6 15 1 O 5 7,10

SV - El Salvador 5 7 7 5 3 17 6,42

ZA - Sudáfrica O 11 8 1 1 11 5 3 2 4,66

AU - Australia 1 19 14 O 1 1 6 4 O O 4,60

GB - R. Unido 7 4 12 2 1 1 4,50

NI - Nicaragua 5 5 5 4 3 4,40

PT - Portugal 6 5 6 O O O 18 4 2 2 4,30

CH - China 4 1 2,50



CUADRO 11.A

ARGENTINA

Marcas (Productos y Servicios):
Registros obtenidos en otros países por residentes en la Argentina

A. En países con un sistema de registro multiclase

País donde
se registró Promedio
la marca 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

UY - Uruguay 189 154 181 248 193,00

Cl - Chile 216 177 102 134 121 175 154,16
Al

US - EE.UU. 20 30 27 26 26 22 19 21 13 8 15 20,63
m
<u;

FR - Francia 9 11 8 4 11 5 14 10 12 10 9,40
....•
»

BX - Benelux 6 3 4 3 O 2 15 4 3 2 4,20
o
m

DE - Alemania 7 2 1 2 1 4 4 1 6 6 3,40
}:
"U
Al

CA - Canadá 8 1 4 2 1 3 2 1 6 6 3,40 O
"U

Il - Israel 1 1 7 8 O O 1 1 8 3,00 m
o»

CH - Suiza 2 2 O 1 O 2 10 3 O 4 2,40 o

ID - Indonesia
Z

O 8 1 1 1 2 2,16 o
e

DK - Dinamarca 4 O O O 3 1 O 2 5 3 1,80
en....•
Al

AT - Austria O O O O O 2 6 O 7 1 1,60 »rr
NO - Noruega 1 O O O 1 3 O 2 O 1 0,80

en
V>



CUADRO 11.8
co
J::>,
;o
m

ARGENTINA
<en
-i

»
Marcas (Productos y Servicios): o

m

Registros obtenidos en otros países por residentes en la Argentina ~
"TI

B. En países con un sistema de registro monoclase
;o
o
"TI

País donde
m

se registró
Promedio

o»
la marca 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

o
Z
o

PY - Paraguay 405 175 223 265 325 418 301,83 e
(J)
-i

PE - Perú 40 38 54 130 13 135 68,33 ;o
s

BR - Brasil 86 91 63 36 40 36 47 91 43 18 55,10 r-'

BO - Bolivia 19 8 50 58 95 46,00

EC - Ecuador 48 70 35 16 40 58 13 21 37,62

MX - México 49 58 29 34 44 14 14 54 38 27 43 36,72

VE - Venezuela 20 26 15 29 39 39 14 26,00

ES - España 36 10 15 28 4 3 11 23 19 10 15,90

ca -Colombia 6 27 10 12 13,75

PA - Panamá 7 25 16 17 4 9 4 11,71

SV - El Salvador 2 2 25 4 4 16 8,83

GT - Guatemala 19 O 8 6 7 8,00

CR - Costa Rica 17 7 3 5 5 3 13 4 7,12

HN - Honduras 4 2 12 20 12 O O 10 10 7,10

NI - Nicaragua O 5 5 5 4 3,80

PT - Portugal 5 4 6 O O 3 3 5 2 3,11

JP - Japón 4 2 5 2 2 1 O 5' 1 2 2,40

ZA - Sudáfrica 2 2 O 2 3 2 O O 7 2,00

GB - R. Unido 1 4 2 1 1 O 1,50

HK - Hong Kong 3 1 2 O O O 4 O O O 1,00

AU - Australia O 1 O 1 3 O O O 2 O 0,70



CUADRO 12.A

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro obtenidos en otros países por residentes en Brasil

A. En países con un sistema de registro multiclase

País donde
se registró Promedio

la marca 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

Cl - Chile 287 146 O 303 103 169,80

US - EE.UU. 142 127 109 126 94 92 98 76 77 51 48 158,18
;;v

UY - Uruguay 87 93 56 79 78,75
m
<
Vi

FR - Francia 40 38 46 44 32 20 24 8 24 29 30,50
--l

»
DE - Alemania 38 31 30 36 16 21 15 10 22 26 23,50

o
m

CA - Canadá 25 28 17 20 28 26 15 11 19 19 20,80
);:
"U
;;v

SR - Suriname 29 7 18,00 O
];1

BX - Benelux 17 18 12 13 10 5 16 4 2 10 10,70 m
O»

EG - Egipto 4 2 13 5 8,14 O

CH - Suiza
Z

5 9 9 4 8 11 9 4 5 6 7,00 o
e

SE - Suecia 9 5 8 3 4 3 16 4 9 6 6,70
en
--l
;;v

TH - Tailandia 17 11 2 O 3 6 5 10 4 7 6,50
);
r,

DK - Dinamarca 9 6 6 2 8 4 10 3 6 9 6,30
ro
(]l



CUADRO 12.8
ro
o-,
;o
m

BRASIL
<
!2j
»
O

Marcas (Productos y Servicios):
m

s
Solicitudes de registro presentadas en otros países por residentes en Brasil "U

;o
o
31

B. En países con un sistema de registro monoclase
m
O»
O

País donde Z

seso licitó Promedio o
e

protección 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual ~
;o

»
r

AR - Argentina 167 75 152 284 169,50

PY - Paraguay 214 108 146 180 109 121 128 143,71

PT - Portugal 130 129 122 61 77 32 17 11 56 70,55

VE - Venezuela 70 39 29 39 38 157 54 54 98 64,22

MX - México 83 63 110 31 52 46 48 61,85

ca -Colombia 77 83 O 24 125 61,80

PE - Perú 50 50 57 53 68 55,60

BO - Bolivia 23 26 22 37 96 40,80

IN - India 2 1 1 129 179 4 11 4 O 13 34,40

EC - Ecuador 67 26 15 27 33,75

ES - España 73 43 46 26 15 22 19 6 16 24 29,00

GB - R. Unido 45 34 15 18 16 18 24,33

ZA - Sudáfrica 17 7 3 2 2 29 7 18,00

JP - Japón 54 13 14 6 19 14 16 8 18 8 17,00

AU - Australia 19 9 14 11 17 20 3 12 15 13,33

GT - Guatemala 13 11 14 12 5 11,00

CR - Costa Rica 19 6 7 14 7 10 8 4 9,37

PA - Panamá 16 13 8 21 5 4 4 4 4 3 3 4,50



CUADRO 13.A

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Registros obtenidos en otros países por residentes en Brasil

C. En países con un sistema de registro multiclase

País donde
se registró Promedio
la marca 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual

Cl - Chile 191 84 20 312 64 374 174,16
Al

US - EE.UU. 55 63 71 68 55 64 74 51 58 27 17 54,81
m
<
iñ

UY - Uruguay 65 46 29 32 43,00 >
FR - Francia 45 38 43 33 18 21 15 14 31 20 27,80

o
m

DE - Alemania 26 19 16 11 6 14 10 8 19 18 14,70
}:
"U
Al

CA - Canadá 12 13 11 23 11 8 11 21 8 16 13,40 O
J2

BX - Benelux 20 14 9 8 7 11 4 4 10 6 9,30 m
O»

SR - Surinam 2 1 3 12 10 29 7 9,14 O

Z
CH - Suiza 3 8 8 1 13 10 5 1 9 2 6,00 O

e
OA - OAPI

U>

6 6,00 -<
Al

DK - Dinamarca O 8 2 6 O 2 8 1 6 7 12 5,20
;¡;
r-,

AT - Austria 10 5 4 6 9 5 2 6 O 4,80
co
'-.J
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BRASIL
<
Ui-<»

Marcas (Productos y Servicios):
o
m

Registros obtenidos en otros países por residentes en Brasil
~
"U;v

C. En países con un sistema de registro multiclase
o
"U
m
o»

País donde
o

se registró Promedio Z
o

la marca 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Anual e
Ul-<;v

PY - Paraguay 157 154 66 112 156 267 152,00
»rr

AR - Argentina 159 67 123 168 129,25

VE - Venezuela 9 49 35 85 170 170 O 74,00

PT - Portugal 125 132 137 25 20 O 11 3 56,62

BO - Bolivia 21 24 41 87 70 48,60

PE - Perú 40 23 52 77 19 78 48,16

MX - México 43 79 35 51 50 20 37 15 21 46 53 40,90

EC - Ecuador 31 25 15 48 18 48 15 27 28,37

ES - España 12 14 8 6 16 28 6 7 16 24 13,70

ca -Colombia 24 12 O 14 12,50

GB - R. Unido 15 14 6 9 13 14 11,83

JP - Japón 9 4 14 9 3 8 10 12 7 7 8,30

PA - Panamá 8 12 O 9 15 10 3 8,14

ZA - Sudáfrica 3 2 3 3 14 34 O 4 7 7,77

AU - Australia 9 6 14 7 1 2 15 7 8 4 7,30

CR - Costa Rica 15 8 10 1 6 6 5 6 7,12

RK - A.de Corea 20 3 1 3 1 5 2 6 1 5 4,70

IN - India 3 3 1 3 O 2 O 2 O 3 1,70

HN - Honduras 5 1 1 O O 2 2 O 2 1 1,40


