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ANEXOS



PROLOGO

El presente trabajo de investigacion representa un esfuerzo personal, en el cual
se pone de manifiesto toda la investigacion recopilada y analizada, con el
propésito que sea sujeto de una propuesta o un plan de trabajo para la
elaboracion de una guia para usuarios dentro del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual.

Previo al presente trabajo se elaboré una estructura de algunos temas que
incluia este trabajo para asi poder establecer las fuentes de informacion de las
gue haria uso durante el desarrollo del mismo, ademas de poner de manifiesto

algunos datos importantes obtenidos a raiz de la investigacion.

El presente trabajo contiene ademas resultados de una investigacion de textos
referidos al tema en el que se hace presente diversas teorias de diferentes
autores y por el cual los resultados estdn plasmados en los capitulos
correspondientes, quienes nos sirvieron para desarrollar algunos aspectos

relevantes expuestos en el presente trabajo.

La Paz, abril 2014
Dr. Jorge Andrés Daza Guzman
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PROLOGO.
INTRODUCCION.

INTRODUCCION

Actualmente, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual como institucion
publica desconcentrada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economia Plural, con competencia de alcance nacional, autonomia de gestion
administrativa, legal , técnica, realiza de forma desconcentrada e integral, el
régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una
estricta observancia de los regimenes legales de la Propiedad Intelectual,
siendo que esto quiere decir que la vigilancia de su cumplimiento hace una
efectiva proteccion de los derechos exclusivamente referidos a la propiedad
intelectual e industrial, como; derecho de autor, derechos conexos, patentes,
dibujos industriales, marcas; constituyéndose de esa manera en la oficina
nacional competente para brindar servicios de calidad al usuarios ya sean
estos nacionales o extranjeros, con la finalidad de otorgarles la seguridad
juridica a sus registrados, impulsando la creatividad, el desarrollo del intelecto
humano, promoviendo la inversién productiva para consolidar el vivir bien; con

tecnologia de punta y recursos humanos altamente tecnificados en el rubro.

Por ello cuando se decide apostar por un negocio propio, desarrollar productos
0 servicios que se desean posicionar en el mercado o cuando se decide invertir
en mejorar o expandir una empresa, no siempre se toma en cuenta la
importancia que tiene el registro de elementos que parecen tan obvios como
una marca, un nombre comercial, un lema, un modelo de utilidad. Muchas

veces incluso ignoran el procedimiento de como hacerlo y, al no registrar estos



elementos, esas invenciones, disefios marcas lemas y otros se encuentran
trabas al momento de solicitar su tramite correspondiente ya que esto no
solamente afecta a ello sino que fuera de ello se enfrentan con competidores
que de manera desleal, tratan de aprovecharse del nombre o de la invencion y
la reputacion de la empresa o de sus productos y/o servicios que tienen,

apropiandose de ellos.

Dandose el caso en el que empresas 0 usuarios nuevos que son
originariamente los propietarios, no estén preparadas para defenderlos por no
haber tomado la previsién de registrarlos a su nombre o que simplemente si se
lo haya hecho o0 no lo haya solicitado de la manera correspondiente y esto
debido a que muchos aun no tienen la nocion de que sus disefios, e inventos
deben ser registrados o peor aun de que muchos aun no saben como solicitarlo
porque no existen suficientes politicas para concientizar al usuario de que debe
hacerlo y sobre todo como debe hacerlo, y esto debido a la falta de una guia o
un manual que pueda explicarles cuando y como sus obras, inventos, dibujos,
modelos industriales, marcas y otros deben regirse por una legislacion relativa
correspondiente: a Derecho de autor, Derechos Conexos, Patentes, Dibujos
Industriales y Marcas, siendo que dentro de estos titulos podran obtener su
registro correspondiente.

Es asi que las bases fundamentales del éxito de toda institucion publica esta
en que deben fundamentarse en la atencion al usuario y la calidad en el
servicio, en ese contexto, el Servicio Nacional de propiedad Intelectual como
institucion publicas conexa a su razén de ser dentro del proceso de la
modernizacibn de un Estado Plurinacional, debe tener como objetivo
fundamental hacerlo mas eficiente, sencillo y lograr, de consecuencia tenga
una administracion Publica al servicio del usuario.

Por ello observo que se hace presente la necesidad de la existencia un
Manual o una guia para los usuarios ya que en ello podran encontrar, un
lenguaje sencillo, respuestas a la necesidad de informacion sobre la

conveniencia e importancia del registro de los elementos de Propiedad



Intelectual y sobre la institucion que vela por su cumplimiento. Asimismo
encontrarian algunos modelos de orientacion sobre Derechos de autor,
Derechos Conexos, Patentes, Dibujos Industriales y Marcas de contratos y los

formatos de como debe realizarse el registro.



_ CAPITULO| ,
DISENO DE LA INVESTIGACION

|. ELECCION DEL TEMA

IILFUNDAMENTACION O JUSTIFICACION DEL TEMA:

[I.1. EN QUE CONSISTE LA GUIA O PARA LAS UNIDADES DE SIGNOS
DISTINTIVOS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS.

Sabemos bien que una guia es conocida también como un Manual de
usuario, por lo que diremos explicitamente que es un documento de
comunicacién técnica que esta destinada a dar asistencia a las personas que
utilizan un servicio en particular. Es asi que esta guia o manual dar4 pas6é ala
facilidad de mayor y mejor comprension para los usuarios y tramitadores
puedan realizar su solicitud correspondiente, ya sea ante la unidad de Signos
Distintivos, Patentes, Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Es asi que se ve la necesidad de la implementacion de este instrumento técnico
ya que si bien pude observar durante este tiempo; que varios de los
tramitadores o usuarios no estan enterados o no tienen nocién de que es el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y si lo saben son muy pocos que lo
conocen, y debido a ello note que a lo mejor faltan politicas de publicidad
acerca de la institucion con la finalidad de llegar a la sociedad siendo que en
esta institucion, tienen la funcién de administracion y proteccion del régimen de
la propiedad industrial.

Tal es la falta de dicha politica informativa, que hace que muchos tramitadores
0 usuarios ignoren sobre las ocupaciones y funciones juridicas importantes
que se realizan dentro de la institucion como es el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual.

Es por tal razdén que esta guia o manual es un instrumento fundamental que
requiere el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual para llegar a sus

usuarios y brindar una atencion de calidad y que a través de ello sea una


http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_t%C3%A9cnica

herramienta mas para la aceleracion de los diversos tramites que se presentan

al dia.

I1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
El desconocimiento sobre la peculiaridad de solicitud de un determinado
tramite ante las areas de Signos Distintivos, Patentes, Derechos de Autor y

Derechos Conexos.

11.3. JUSTIFICACION

La necesidad de implementar una guia o manual dentro del Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual es importante debido a que se podra mejorar la
calidad del servicio para los usuarios y al publico en general y esto debido a que
tendran al alcance una herramienta informativa en la que puedan encontrar
informacion adecuada, saber como solicitar un determinado tramite , que
requisitos se piden para realizarlos, de qué manera debe presentarse, en si
gue procedimientos debe tener para una adecuada solicitud de registro ante el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. El mismo que debera despejar las
diversas dudas, vy transmitir informaciébn necesaria que requiera el usuario
cuando realice su trdmite, si bien no aclarara de fondo esas dudas o lagunas
en cuestion, podra brindar informacion y procedimiento de forma para el tramite

solicitado.

[I.DELIMITACIONES DEL TEMA DE MONOGRAFIA.

. . TEMA O MATERIA

La necesidad de la implementacién de una guia o manual para las diferentes
unidades existentes dentro del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

(SENAPI), como signos distintivos, patentes, derechos de autor y derechos

conexos, explicando sobre los alcances basicos e importantes de cada una de



estas areas, por lo dicho permitira que los usuarios y publico en general
requieran una mejor informacion y atencion, con esta guia o manual, y asi
realizar su solicitud de tramite conforme a los requisitos que estén establecidos

en cada una de las areas.

[ll. 2. ESPACIO
Realizare la investigacion de la presente monografia dentro de la oficina central
del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que esta ubicada en la ciudad

de La Paz.

. 3. TIEMPO

La presente investigacion se realizara durante el proceso de desarrollo del
Trabajo Dirigido que realizo dentro de la Institucion del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual, durante los meses de julio de la gestién 2013 hasta el
mes de febrero de la gestion 2014, tiempo en el que se tomd conocimiento
acerca de la importancia del tema de investigacion.

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA MONOGRAFIA

¢En qué medida ayudara la implementacion de una guia informativa

dentro del servicio nacional de propiedad intelectual?

V.DEFINICION DE LOS OBJETIVOS

V.1.0BJETIVO GENERAL

Dotar mayor calidad en el Servicio y Atencion al Usuario que realiza cualquier
consulta o tramite dentro del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual,
convirtiéndose a la ves en una herramienta de guia para los funcionarios
encargados de transmitir informacién sobre las areas de signos distintivos,

patentes, derechos de autor y derechos conexos.

V.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS



e Crear una atencién de calidad respecto a informacion, servicio y atencion
al usuario.

e Aplicar una nueva técnica de transmision y conocimiento hacia el publico
sobre las unidades de Signos Distintivos, Patentes, Derechos de Autor y
Derechos Conexos, que conforman el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual.

e Facilitar un instrumento mas al usuario para que este tenga mayor
conocimiento y pueda realizar su respectivo tramite o solicitud de manera

adecuada.

VI.ESTRATEGIA METODOLOGICA Y TECNICAS DE INVESTIGACION
MONOGRAFICA

VI.1. TIPO DE ESTUDIO.- se define el estudio como, técnico juridico,
exploratorio, descriptivo y propositivo, porque se basara en los siguientes
métodos:

VI.2. METODOS GENERALES.-

» Método Deductivo.- Este métodoconsiste en partir de principios y
teorias generales con la finalidad de llegar a conocer un fenbmeno
particular pues con el aporte de este método podremos establecer una
solucién especifica al problema planteado, partiendo de lo general que
en nuestro caso que son las diversas dudas de informacién que se
presentan en los usuarios, ya que en base a teorias y doctrinas nos
dirigiremos a una propuesta de una herramienta como es esta guia

dentro de la institucion.

» Método Cientifico.- Es la légica general empleada tacita o
explicitamente para valorar los méritos de una investigacién, mismo que

esta constituido por un conjunto de normas, las cuales sirven como



patrones que deben ser satisfechos si alguna investigacion es estimada
como una investigacion responsablemente dirigida cuyas conclusiones
merecen confianza racional. *

Por lo tanto este método cientifico nos habla sobre las diversas etapas
gue hay que recorrer durante la investigacion de nuestra monografia y
todo ello con la finalidad de obtener un conocimiento valido desde el
punto de vista cientifico ya que para llegar a ello se tendra que requerir
necesariamente instrumentos fiables y asi no ser susceptible de ser

falseada.

VI1.2.1. METODO COMPARATIVO.-

Este método nos ayudara para el andlisis de la legislacion comparada a su
mundo estd, como fuente del derecho para comprar e identificar vacios juridicos
y las complementaciones necesarias al ordenamiento juridico del Estado

boliviano.?2

VI.2.2. METODO MONOGRAFICO.-

Este método aplicaremos en el andlisis sistematico y critico por escrito de un
tema especifico utilizando diversas fuentes realizado por una o varias personas
con fines de compilacion (andlisis comparativos y critico de una bibliografia
existente sobre el tema) o investigacion (descubrir algo novedoso o inédito

sobre la cuestidén) o exposicion de casos que pueden ser cotejadas con otros.

VI1.2.3.METODO GRAMATICAL.-

Este es importante para la redaccion, sintaxis y conceptualizacion de términos
a ser empleados en la presente monografia, ya que este método esta destinada
para la ensefianza de idiomas extranjeros que deriva del Método tradicional de
ensefianza del griego y el latin. Este método requiere que los estudiantes

traduzcan grandes cantidades de texto, palabra por palabra y que memoricen

1Ortiz Gracia Frida Maria —Metodologia de la investigacidon —edit. Limusa. México.
2Mostajo Machicado Max. Seminario-taller de grado Bolivia.2006 Pag. 124.



varias reglas gramaticales y excepciones asi como largas listas de vocabulario.
El objeto de este método es tener la capacidad de leer y traducir grandes obras

maestras y clasicos.?

VI.2.4. METODO JURIDICO.- Pues con este método veremos la suma de
procedimientos logicos para nuestra investigacion doce veremos las causas y
los fines del derecho, para el conocimiento e interpretacion de sus fuentes para
la estructura de sus textos positivos y técnicos para su ensefianza y difusion en

el amplio panorama del diccionario del derecho usual.

VI.3.TECNICAS A EMPLEARSE EN LA INVESTIGACION

Las técnicas que utilizaremos en la presente investigacion son las siguientes:

» Técnica de la observacion.- Esta técnica nos ayudara de mucho
debido a que nos da la ventaja de obtener de manera directa datos de la
realidad con el propdsito de evidenciar el comportamiento del objeto de

estudio.

» Técnica Bibliogréfica.- La presente técnica serd para recopilar
informacion de tipo documental que estaran referidos con el presente

tema de investigacion.

» Técnica Documental.- Técnica que serad servira para catalogar el
estudio y andlisis de material bibliografico que obtengamos.

» Técnica Contextual.- Con esta técnica podremos registrar
textualmente la informacion creciente y flexible ya que nos facilitara el

cotejo de las citas de los autores y obras consultadas permitiendo

3Mostajo Machicado Max. Seminario-taller de grado Bolivia.2006 Pag. 124.



recoger independientemente los diversos datos para fundamentar
estudiar y estructurar de forma ordenada y légica una informacion.

» Técnica de Comentario.- Y por ultimo esta técnica nos permitird que en
la en la investigacion podamos expresar en las conclusiones y

recomendaciones sobre la conformidad o disconformidad que tengamos.

CAPITULO II.

[I.1.,ANTECEDENTES HISTORICOS

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual fue creada 16 de septiembre de
1997 en el marco de la Ley 1788, como un 6rgano desconcentrado, encargado
de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en Bolivia. Es asi que la
Organizacion y Funciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual se han
establecido por mandato del Decreto Supremo 25159 de 4 de septiembre de
1998 que posteriormente es sustituido por el Decreto Supremo 27938 del 20 de
diciembre de 2004 y a su vez también es modificado en parte por el Decreto
Supremo 28152 del 17 de mayo de 2005.4

Es asi que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institucion
publica desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economia Plural, que tiene competencia y alcance nacional, tiene autonomia de
gestidbn administrativa, legal y técnica. Asimismo su mision de administrar en
forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos
sus componentes, ya que mediante una estricta observancia de los regimenes
legales de la Propiedad Intelectual, realiza la vigilancia y cumplimiento para que
se dé una efectiva proteccion de los derechos exclusivamente que estan
referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos, y de
esa manera se constituye en la oficina nacional competente, y asi tratar los
tratados internacionales y acuerdos regionales que se encuentran suscritos y

adheridos por el pais, asi como las normas y regimenes comunes que en

*http://www.senapi.gob.bo/index.asp



materia de Propiedad Intelectual se han ido adoptado en el marco del proceso

andino de integracion.

Consiguientemente ahora veremos de manera breve y concisa sobre los
antecedentes historicos de las areas que anteriormente mencionamos, siendo
qgue estas hacen los pilares fundamentales de la funcién y desarrollo del

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual:

[I.1.1. Marcas o Signos Distintivos: Las marcas existian en la antigliedad,
hace 3.000 afios, ya que los artesanos indios solian grabar sus firmas en sus
creaciones artisticas antes de enviarlas a Iran. Siendo incluso que mas delante,
se utilizaron mas de 100 marcas distintas de ceramica romana, incluida la
marca FORTIS que se hizo tan famosa que fue copiada y falsificada, la

utilizacion de las marcas aumento con el auge del comercio en la Edad Media.

[1.1.2. Patentes: El sistema de patentes comenzoé en el siglo XVIII, mencionado
gue anteriormente existian las patentes, sin embargo este sistema ha ido
evolucionado con el correr de los afios y actualmente esta a disposicion de un
sistema muy moderno ya que la misma se sigue perfeccionando y asi poder
mantenerse a la par de los adelantos tecnoldgicos y la evolucion del sistema

econoémico.?

[1.1.3. Derechos de Autor: Si bien el Derecho de Autor se considera como un
conjunto de normas que tienen la funcion de regular los derechos que la propia
ley le otorga a todas aquellas personas que crean una obra artistica, estas
sean de caracter musical, literario, cinematografico o computacional, es
importante saber que la misma se establecio ya desde hace muchos afios atras
estableciéndose concretamente en el afio de 1886 en el Convenio de Berna,
siendo que este convenio internacional establecié su importancia para que rija
mediante sus términos y asi pueda otorgarles proteccion a las obras literarias

y artisticas a partir desde entonces.
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[1.1.4. Derechos Conexos: Tradicionalmente los derechos conexos se han
concedido a tres categorias de beneficiarios artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (“WPPT”) y organismos de radio difusiéon. Fue asi
que se hizo necesario de que estos tres grupos se beneficiaran de proteccion
guedando plasmada en la Convencién de Roma el afio 1961, ya que con ella
se dice que se intentd establecer un reglamento internacional en un nuevo
ambito dentro de estas categorias, ya que en ese entonces existian muy pocas

leyes nacionales.®

Posteriormente el 20 de diciembre del afio 1996, se convalido una proteccion
juridica a un mas sdlida para los beneficiarios(artistas intérpretes o
ejecutantes, productores de fonogramas (“WPPT”) y organismos de radio
difusién), dentro de los derechos conexos, concertdndose dicha proteccién en
Ginebra, ya que este tratado fue concebido para proteger mejor, los derechos
patrimoniales y morales de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de
fonogramas y organismos de radio difusion, particularmente por lo que atafie a
su explotaciéon en forma digital, incluida via internet, ya que posteriormente

dicho tratado entra en vigor el 20 de mayo del afio 2002.

CAPITULO IlI
[11.1. MARCO INSTITUCIONAL.
111.1.1.QUE ES EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL .-

El Servicio Nacional de Propiedad de Intelectual es una institucién publica
desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Econémica Plural que
brinda servicios de registro y proteccion de la propiedad intelectual en Bolivia.

Es la Unica institucion en el pais que se encarga de la administracion del
régimen de Propiedad Intelectual, y como tal, asegura a las personas la
proteccion de sus obras o creaciones una vez realizado el registro

correspondiente.

6 Mdédulo de Propiedad Intelectual ~-WIPO/OMPI-Pag.14



[11.1.1.1. Funciones y atribuciones.- La funcién que tiene el Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual es la de administrar el régimen de la Propiedad
Intelectual, la misma que esta conformada por las normas que establecen la
propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos asi mismo una esta
encargada de recibir, evaluar y procesar las solicitudes de derechos de
Propiedad Intelectual, publicarlas, conceder o denegar derechos, registrarlos y
certificarlos, conforme a Ley. En aplicacion del Régimen Comun de Propiedad
Industrial y del Régimen Comun de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
aprobados por las Decisiones 486 y 351 de la Comunidad Andina,
respectivamente, asi como la Ley N° 1322 - Ley de Derechos de Autor, que
otorga tutela administrativa, vigilando y protegiendo el ejercicio de los derechos
de Propiedad Intelectual por parte de sus titulares y conociendo, resolviendo y
sancionando su violacion, como resultado de acciones de infraccion y de
competencia desleal que se interpongan en sede administrativa.

Consiguientementeestd encargada de ampararlos con seguridad a todos
aguellos  registros, archivos, bases de datos e informacion
tecnolégicacompetente al SENAPI. Ademas de dirigir, coordinar y ejecutar
politicas y estrategias para el desarrollo de los regimenes de Propiedad

Intelectual y la proteccién de los derechos que emergen de los mismos.

[11.1.1.2.Atribuciones.- Para que sé que un estricto cumplimiento de sus
funciones el Servicio nacional de Propiedad Intelectual tiene las atribuciones
de Efectuar todos los actos administrativos y emitir las resoluciones que sean
necesarias y pertinentes para la gestion, concesion y registro de derechos de
Propiedad Intelectual, asimismo Declarar la nulidad, anulabilidad y cancelacion
de actos y otras resoluciones administrativas, previa justificacion. Asimismo el
de conocer y poder resolver, en sede administrativa, las oposiciones de
terceros y los procesos que se instauren con motivo de la concesion de

derechos de Propiedad Intelectual, actuando como Organo de jurisdiccién


http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html

administrativa o de conciliacion en esta materia. También conocer y resolver en

los diferentes niveles jurisdiccionales, los recursos administrativos de

revocatoria y jerarquico interpuestos en contra de las resoluciones definitivas.
Ademastendra la competencia de solucionar las acciones por infracciones a los
derechos de Propiedad Intelectual y actos de competencia desleal en este
ambito, aplicando las sanciones administrativas que correspondan, conforme a
reglamento sujetandose siempre al debido proceso, aplicando sanciones
administrativas de tipo pecuniario, incautacion de productos, suspension y
revocatoria de permisos de actividades, u otras medidas administrativas
analogas, de conformidad a reglamento y sin perjuicio de las acciones por
responsabilidad civil o penal que correspondan en las vias pertinentes. Es asi
gue de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 86 de la Ley N° 1990 Ley
General de Aduanas se puede solicitar la suspension del la aduana miento de
las mercancias que presuntamente violen derechos de Propiedad Intelectual,
obtenidos en el pais o que deriven de Acuerdos Internacionales suscritos por
Bolivia.

Por otro lado tambiénesta la de Remitir obrados al Ministerio Publico en el caso
de identificarse infracciones de caracter penal y asi adoptar medidas cautelares
en resguardo y proteccion de los derechos de Propiedad Intelectual, utilizando

los medios necesarios y proporcionales al problema.

[11.1.1.3.Mision.- La mision que tiene el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual es la de administrar en forma desconcentrada e integral el régimen
de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta
observancia de los regimenes legales de la Propiedad Intelectual, dandose
siempre la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva proteccién de los
derechos referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos
conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los

tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el pais,
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asi como de las normas y regimenes comunes que en materia de Propiedad

Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integracién.’

[11.1.1.4.Vision.- La vision del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es
ser un instituto técnico especializado, eficaz, eficiente y transparente en la
Propiedad Intelectual Integral, ya que constantemente esta institucion brinda
servicios de calidad a usuarios nacionales e internacionales, otorgando
seguridad juridica a sus registrados, impulsando la creatividad, el desarrollo del
intelecto humano, promoviendo la inversion productiva para consolidar el Vivir
Bien; con tecnologia de punta y recursos humanos altamente tecnificados en el

rubro.

CAPITULO IV

IV.1. PROPIEDAD INTELECTUAL

Por Propiedad Intelectual se entiende, toda creacién del intelecto humano. Es
decir que la Propiedad Intelectual se entiende, toda creacion del intelecto
humano, ya que tiene que ver con todas las creaciones de la mente
invenciones, obras literarias y artisticas, asi como como simbolos, nhombres e
imagenes utilizadas en el comercio.

Por lo tanto debemos sefalar que la Propiedad Intelectual es un campo muy
amplio y complejo que se divide en dos grandes areas:

e PROPIEDAD INDUSTRIAL
e DERECHOS DE AUTOR

"Decreto Supremo 28152, Capitulo II, Articulo 3.


http://www.senapi.gob.bo/snpDownload/MarcoLegalVigente/DS_28152.pdf

DERECHOS DE AUTOR

CAPITULO V

SE REALIZA EL REGISTRO DE

V.1. PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD
INDUSTRIAL

CAPITULO VI

» Obras Artisticas
» Obras Musicales
» Obras Literales
» Obras
SE REALIZA EL REGISTRO
DE
» Marcas (denominativas,
figurativas, auditivas,
colectivas,
UNIDAD DE tridimensionales, etc.)
SIGNOS . .,
» Denominacion de
DISTINTIVOS .
Origen
UNIDAD DE SE REALIZA EL REGISTRO
PATENTES DE
> Inventos

» Modelos Industriales
» Disefio Industrial

» Esquema Trazado de

VI.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

VI.1.1.EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL TEMA



VI.1.2.MARCO TEORICO.- En la presente investigacion de la monografia
abarcaremos en los siguientes:

VI.1.3.MARCO TEORICO ESPECIAL
VI.1.3.1.Tebrico:

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: la
invencion, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las
imagenes, dibujo y modelos utilizados en el comercio. La Propiedad intelectual
se divide en dos categorias: 1.- La Propiedad industrial , que incluye las
invenciones, las patentes, marcas, dibujos, modelos industriales e indicaciones
geograficas y denominaciones de origen; 2. derechos de autor, que abarca las
obras literarias y artisticas, tales como las novelas, los poemas, obras de teatro,
las peliculas las obras musicales, las obras de arte. (Tales como dibujos,
pinturas, fotografias, esculturas y los disefios arquitecténicos) también los
derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o
ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusidbn sobre sus

programas de radio y televisién.®

VI.1.3.2.Teoria Negativa:

Segun Savigny, Puchta, Laurent y Eismein sostienen que los seres dotados de
una voluntad; las persona juridica o personas moral, es s6lo una creacion del
Derecho, por medio de la cual se finge la existencia de una persona alli donde
no existe, a fin de hacerlas capaces de tener un patrimonio y de ser sujetos de
derechos y obligaciones®. Los bienes no pertenecen sino a una persona ficticia,
es decir no pertenecen a nadie. Es portal razén que dentro de la presente
teoriasefalaremos que no existen derechos de propiedad

intelectualindividuales, ya que los mismos después de haberlos reconocidos

8 Definicidn de la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual O.M.P.l. www.wipo.int.
http://www. Teor%C3%ADas-Negativas-Realistas-y-Formalistas/2518048.html
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como suyos estos tarde o temprano pasaran a ser de dominio publico, siendo
que se entiende que el pensamiento humano no puede ser objeto de
apropiacion porque es inmaterial y en consecuencia a ello las obras de creacion
intelectual o invenciones del hombre siempre tendra& comunitarias debido a
gue estas invenciones 0 creaciones seran para el conocimiento publico,

beneficio y aporte para la sociedad y no asipara beneficio de uno solo.

VI.1.3.3.Teoria Positiva:

En la presente teoria haremos referencia a Simon Saint y Augusto
manifestando que dichos autores refieren al positivismo como una corriente
filosofica en la que afirma que el Unico conocimiento auténtico es el
conocimiento cientifico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la
afirmacién de las teorias a través del método cientifico. Legitimando el estudio
cientifico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente?®,
considerando que los derechos de propiedad intelectual como derechos
individuales necesariamente deben ser reconocidos y mas aun debe ser
reconocido al inventor o autor como el verdadero e Unicotitular ya sea deun
invento u obra, adquiriendo el mismo el derecho de propiedad ademas de ello

dentro de esta teoria sefiala que el mismo debe ser remuneradopor su trabajo.

VI.1.3.4.Teoria de la licencia tacita:
Esta teoria sefiala que el titular de la patente que enajena un producto
protegido, concede al adquirente una licencia tacita, una autorizacion implicita
para vender y usar el producto protegido. Esta presuncién se fundaria en que el
titular no ignora que la adquisicion del tercero estd motivada por el valor que la
invencion afade al producto y se realiza con el objetivo de aprovechar tal valor

mediante su explotacion, sea a través de la reventa o del uso. Esta construccion

10 pickering, Mary. Auguste Comte: An Intellectual Biography. Cambridge University Press.
Cambridge, England; 1993.
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sin embargo es insuficiente para corregir adecuadamente la facultad de

exclusion del titular, ya que se basa por completo en su voluntad; por

consiguiente el titular podria suprimir o restringir la licencia mediante la

declaracion expresa y asi evitar con ello, la limitaciéon de su lusProhibendi.11

VI.1.3.5.Teoria de conexion de las formas de explotacion:
Subsana los efectos de la teoria de la licencia tacita, pues indica que la patente
confiere un conjunto Unico e inseparable de derechos de explotacion, donde
existe una continuidad entre unos derechos y otros, de modo que la utilizacién y
comercializacion del producto protegido por la patente esta siempre en
conexion con su fabricacién, lo que constituye el ulterior desarrollo econémico

de explotacion de la patente existente en la fabricacion.?

De este razonamiento se deduce que la circulacion del producto protegido, una
vez fabricado de forma licita, estd expuesta a la libre competencia, y que el
titular carece de accion para condicionar en modo alguno su circulacion, por lo
gue los resultados de esta teoria hacen de ella una construccion insuficiente en
este contexto, en tanto en cuanto para que el titular de la patente, pierda su
accion contra los actos de uso y comercio de terceros, basta con que el
producto haya sido licitamente fabricado, con lo que olvida la posibilidad de que
un objeto licitamente fabricado, sea ilicitamente comercializado, en cuyo casa
nada podria oponer el titular de la patente ante su introduccion en el mercado,

ofrecimiento y uso.

VI.1.3.6. Teoria del Agotamiento del Derecho de Patentes:
Desarrollada por la Jurisprudencia alemana, la cual sefiala que la eficacia de
patente consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto el titular puede
fabricar el producto o introducirlo en el comercio, agotandose con ello el efecto

11 GOMEZ SEGADE J.A.: La modernizacidn del Derecho a la Patente, en FERNANDEZ NOVOA
12 GOMES SEGANDE, J. A.: La modernizacién del Derecho a la Patente, Madrid (Montecorvo) 14984.



del derecho de patentes. Si el titular de la patente ha fabricado e introducido en
el comercio su producto bajo esta proteccion que excluye la competencia de
otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y
con ello ha consumido su derecho, ya que esta no asigna a su titular la facultad
de prescribir las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con

sus productos.t3

El agotamiento su produce ipso iure, por lo que no puede ser restringido o
eludido por la voluntad del titular.

Los ordenamientos juridicos han reaccionado contra el excesivo alcance del
efecto de la patente, puesto que condiciona el normal desarrollo del trafico de
mercancias de forma dificiimente compatible con el principio de seguridad

juridica.

En torno a la temética tratada, resulta ineludiblemente el andlisis de sus efectos
en dependencias del territorio donde este se produce, razén por la cual se
precisara en un primer orden en el agotamiento ordinario o nacional, relegando
a un segundo nivel de observacién y no por menos importante, el agotamiento

internacional de los derechos.

CAPITULO VI

VII.1. ANALISIS JURIDICO

Dentro del presente capitulo desarrollaremos todo lo que corresponda en
cuanto a la parte juridico legal por los cuales las diferentes areas se rigen y se

basan mediante una normativa peculiar dentro de las normas positivas.

VII.2. LEGISLACION NACIONAL
Dentro de la presente investigacion se aplicara diferentes cuerpos de leyes, ya
gue los mismos son los que regulan una determinada materia o ciencia o al

conjunto de leyes a través del cual se ordena las relaciones sociales dentro de

13 JIMENEZ BLANCO, P.: El derecho aplicable a la proteccidn internacional de las patentes, ed. Tecnos.



nuestro pais, es decir lo que popularmente se llama ordenamiento juridico
estableciendo aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un
individuo, institucion, empresa entre otras. Lo que significa que es de gran
importancia para el desarrollo del presente capitulo, y para ello tomaremos la

siguiente norma:

VI1.2.1.CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

Nuestra Constitucion Politica del Estado como primacia de Ley, sefala y
garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea

perjudicial “al interés colectivo”.*4

Es la garantia constitucional obligatoria a considerarse y expresarse
positivamente en todas las leyes o disposiciones referentes a la propiedad
intelectual inventos uso goce Yy disfrute de esos derechos reconocidos si se va

contra esta garantia al ser inconstitucional, acarrea consigo nulidad.

Las declaraciones, derechos y garantias que proclama esta Constitucidon no
seran entendidos como negociacion de otros derechos y garantias no

enunciados que nacen de la soberania del pueblo.

Las garantias que la Constitucion Politica del Estado otorga a todos los
ciudadanos en su trabajo intelectual evitando el “plagio”, la pirateria o la
apropiacion indebida de la produccién del intelecto.

Asimismo también el articulo 158 sefiala que son atribuciones de la Asamblea
Legislativa:

“14) Ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivos en las

formas establecidas por esta Constitucion”.1>

“www.admin.cemtic.com.bo.
15 Ley de la Asamblea Legislativa en el Art. Art. 18.



Por esta atribucion, al aprobarse un tratado o convenio, inmediatamente de
dictada la correspondiente ley, ese tratado o convenio, es de aplicacion y

cumplimiento en el territorio nacional.

Asi mismo debemos mencionar por otra parte que el Decreto Ejecutivo No.
34587-PLAN del 27 de mayo del 2008, publicado en la Gaceta No. 127 del
miércoles 2 de julio del mismo ano, decretd la “Creacidén, Organizacion y
Funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorias de Servicios”, como un
instrumento para promover el mejoramiento continuo en la prestacion de los
servicios publicos, asi como el acercamiento entre las instituciones y los
usuarios”.

El enfoque actual hacia el usuario, hace que toda institucion sienta de
fundamental importancia que se forme el recurso humano en la atencion al
usuario, ya que la calidad en quienes brindan un servicio o producto generan la

imagen externa de la organizacion.

El objetivo fundamental de la realizacion de un Manual de Atencién y Servicio al
Usuario, es servir de guia para los funcionarios para la atencion de los usuarios
de la institucion, tanto internos como externos.

Este manual por medio de elementos tedrico practicos, servira de herramienta
para que los usuarios del Ministerio de Cultura y Juventud reciban la atencion y
calidad en el servicio que se merecen, mejorando por ende la imagen de la

institucion.

CAPITULO I: DISPOSICION GENERAL

Articulo 1: Acatamiento Obligatorio

Las normas que se describen a continuacion forman un Manual de Atencién y
Servicio al Usuario, su descripcion esta bajo la modalidad de capitulos y
articulos y son de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios y
funcionarias del Ministerio de Cultura y Juventud.

CAPITULO II: EL USUARIO



Articulo 2: Enfoque en el usuario

Definicion: el término usuario se refiere a todas las personas que solicitan
servicios en el Ministerio de Cultura y Juventud.

Tipos de usuarios: pueden ser de dos tipos, externos e internos. Externos son
las personas que no pertenecen a la institucion y los internos son los
funcionarios mismos de la institucion.

Elementos de servicio al usuario: comprende dos elementos, la atencion vy
servicio que le brindamos al usuario. La atencion al usuario demanda cortesia,
deseo de ayudar, entusiasmo, empatia, puntualidad. Se debe tratar al usuario
como la persona mas importante y la razén de ser de nuestro trabajo. El
servicio demanda una mejora de los procesos internos que hacen contacto con
el usuario. Nada se gana si la atencion al usuario es excelente, pero los
procesos no lo son.

Vision de excelencia: la vision de excelencia en el servicio al usuario en una
institucién, es que todos los funcionarios comprendan que deben exceder las
expectativas que tiene el usuario mismo. Porgue una atencion y un servicio al
usuario excelente es un requisito indispensable para la buena imagen de la
organizacion.

Valor agregado: el valor agregado mas importante es la calidad de las
relaciones humanas de los funcionarios, o sea, la excelencia del personal, ya
gue el valor agregado en el servicio al usuario consiste en todo aquello que el
usuario percibe que no paga por ello y que mejora el servicio que recibe (buena
atencién, horarios, parqueos, centros de atencion, diversas modalidades de
pago, servicio por internet, y otros).

Por tanto, se deduce que todos los funcionarios deben de tener la actitud cortés
de ayudar al usuario, como aspecto fundamental de su actividad. Todos y cada
uno deben de estar capacitados para dar atencién y servicio excelente al
usuario. Conocer e intuir sus necesidades para tratar de satisfacerlas de la
mejor manera posible, teniendo en cuenta que el usuario interno es tan
importante como el usuario externo.

Articulo 3: Cddigo de Calidad de Atencion y Servicio al Usuario



El Cddigo de Calidad de Atencion y Servicio al Usuario pretende desarrollar una
cultura organizacional de relaciones internas de mayor calidad, que tenga como
resultado la creacién de un mejor ambiente de trabajo y una mayor satisfaccién
en todos los funcionarios del ministerio.

Asimismo, debe servir de guia y recordatorio del comportamiento esperado de
todos los funcionarios del Ministerio de Cultura, como una herramienta util y de
facil lectura, que ayude a éstos a aprender y aplicar conocimientos teorico-
practicos de una manera activa.

Este modelo de Atencién y Servicio al Usuario tiene los siguientes objetivos:

o Desarrollar un documento comprensivo y de facil acceso para la consulta de
todos los funcionarios, de tal manera que les permita conocer las formas de
cdmo manejar cada relacion con el usuario y a la vez les permita desarrollar
una actitud positiva y de éxito caracterizado por el buen trato al usuario.

o Homogeneizar la atencion al usuario externo e interno en todas las oficinas
del Ministerio.

o Coadyuvar en el proceso de induccion de nuevos funcionarios en la cultura
de atencidn y servicio al usuario del Ministerio.

o Capacitar, facilitar el apoyo y mejorar las relaciones humanas de los
funcionarios.

o Especializar méas al recurso humano y hacerlo mas competitivo en el tema
de Servicio al Usuario.

o Lograr que tanto usuarios internos como externos reciban una excelente
atencion.

o Motivar a los funcionarios para que valoren y faciliten las relaciones con los
usuarios, actuando en forma independiente.

o Facilitar la evaluacion del servicio al usuario y la comprension de la

importancia de éste para el Ministerio.

Articulo 4: La Necesidad de cambiar el concepto e imagen de los servicios

gubernamentales.



Los servicios gubernamentales se han visto dafiados en su concepto e imagen
por muchos afios en los cuales no se tenia la conciencia que los funcionarios
publicos se debian a sus usuarios, aspecto que se comenzo6 a dar con el auge

de las privatizaciones y la apertura de mercados.

Es por ello, que el contexto actual presiona a las entidades gubernamentales a
la necesidad de cambiar el concepto e imagen de los servicios que prestan,
concientizando a los funcionarios de su deber de la satisfaccion del usuario por

medio de los siguientes conceptos:

o La personalizacion e individualizacion del usuario, a través del diadlogo
personalizado y una atencion esmerada con procesos de calidad.

o Lamejora en los tiempos de respuesta.

Necesidades basicas de los usuarios:

o Necesidad de ser comprendido: interpretar bien lo que el usuario desea.

o Necesidad de ser bien recibido: no recibir al usuario como extrafio.

o Necesidad de sentirse importante: el ego y la autoestima son poderosas
necesidades humanas.

o Necesidad de comodidad: las personas necesitan armonia y comodidad
fisica (lugar donde esperar, sanitarios aseados, oficinas limpias y
ordenadas, etc.) y psicologica (seguridad y confianza).

CAPITULO lIl: COMUNICACION

Articulo 5: Formas de Comunicacion

La comunicacidon mejora la motivacion, porque las personas se sienten mas
aceptadas y comprometidas. Su autoestima, la satisfaccion en el trabajo y la
cooperacion con otros, aumentan de manera considerable. La comunicacion es
un proceso de dos vias, en donde se debe saber escuchar y comprender que

ésta no es so6lo verbal, si no también corporal.

Articulo 6: Elementos de comunicacion verbal



La comunicacion verbal es aquella que se realiza por medio oral, cuando una

idea aflora al pensamiento de una persona y ésta lo comunica por medio de su

voz. Algunos elementos de la comunicacién verbal son:

O

Confianza: Es necesario crear un ambiente de confianza cuando se esta
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un buen servicio y
satisfacer sus necesidades. Para esto es necesario seguir las siguientes
indicaciones:

o Hable directo al usuario y mirandole el rostro.

o No vosee al usuario. Cuando se dirija hacia él hablele de usted.

o Muéstrese humano y sensible.
Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean comprensibles, y
explicaciones complejas.

o No interrumpa, deje que el usuario hable primero.

o Escuche con cuidado, no se distraiga.

o Tome notas, si fuese necesario.
Respiracion: Respire en forma natural, con tranquilidad. Aprenda a respirar
profundo y elimine la ansiedad.
Sonria: Una sonrisa transmite confianza.
Sencillez y brevedad: Hable con términos y vocablos simples. Hable lo
necesario.
Orden: Hable ordenadamente, tenga un principio, un desarrollo y un final.
Conviccion: Su actitud corporal y tono de voz deben ser convincentes,

identificandose con el usuario.

VII.2.2.LEY DE MARCAS DE 1918

En el Articulo 1° sefiala que se entiende por marca, todo signo, emblema o

denominacion caracteristica y peculiar, con que se quiera especializar los

artefactos de una fabrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra

y de las industrias agricola, forestal, ganadera y extractivas. Pueden usarse

como marcas: los nombres y denominaciones bajo una formadistintiva, las

palabras o titulos de fantasia, nimeros y letras en dibujo especial o formando



combinaciones, los marbetes, rétulos, emblemas, monogramas, cubiertas,
franjas, timbres, sellos, grabados, escudos, cifras, divisas, estampados y
relieves, filigranas, vifietas, envases, recipientes, o cualquier otro signo tipico

analogo.

Articulo 2°.- No podran usarse como marcas: 1°.- Las letras, palabras, nombres
o distintivos del Estado; 20.- Las armas, escudos o banderas nacionales y
extranjeras, salvo autorizacion especial 30.- Los términos y locuciones que
hayan pasado al uso corriente y general, determinando un producto, con
relacion al mismo 4°.- Los dibujos o expresiones inmorales u ofensivos a
personas o instituciones; 5°.- Los retratos y nombres propios de las personas,
sin su permiso o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive; 6°.- La
forma o el color usual de los productos; 7°.- Los signos, denominaciones,
dibujos 0 demas enumerados en el articulo 1., que no presentan caracter de
novedad con relacién al producto a distinguirse; 8°.- Las marcas que por el uso
general se hayan incorporado al dominio publico.

VI1.2.3.CODIGO DE COMERCIO

El Cddigo de Comercio fue aprobado y promulgado como Ley de la Republica
mediante Decreto Supremo Ley N° 14379 de fecha 25 de Febrero de 1977.
Este cédigo con referencia a la propiedad industrial dispone:

Capitulo IlI

Articulo.- 463. (Modalidades).

Se reconocen como modalidades de la propiedad industrial y, por lo tanto
patentable, las siguientes:

1) Toda nueva invencion si es susceptible de aplicacion industrial,
incluyendo las de perfeccionamiento, confirmacién, precaucidnales o de
introduccion;

2) Los modelos y dibujos industriales, los modelos de novedad y los de
utilidad,;



3) Las marcas o signos distintivos de fabrica en general, incluyendo las de
comercio, las agricolas y de servicios;

4) Los nombres, ensefias, avisos, rotulos y estilos comerciales, asi como la
denominacion de origen;

5) Cualquier otra forma de propiedad industrial reconocida por ley. (Arts.
839, 463 a 469 Cddigo de Comercio). No son patentables los principios y

descubrimientos de caracter puramente cientifico.®

Articulo. 464.- (Adquisicion y Mantenimiento de Derechos).

Los derechos sobre la propiedad industrial se adquieren y se mantienen
cumpliendo los requisitos de fondo y forma sefalados por las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

Articulo. 465.- (Libertad de Comercio, Inscripcion y Publicidad).

Los derechos de propiedad industrial son susceptibles de libre comercio en su
calidad de bienes muebles incorpéreos, salvo las limitaciones previstas en las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Las enajenaciones, transferencias, donaciones y otros actos juridicos
celebrados con relacién a estos bienes o derechos, para surtir sus efectos
legales respecto de terceros, deben inscribirse en el Registro de Propiedad

Industrial y en los que le fueren pertinentes.

VII.3. LEGISLACION SUPRANACIONAL

Se tomara en cuenta también esta legislacion debido a que dentro de la
presente investigacion requerird de diferentes normas establecidas en las
legislaciones supranacionales ya que los mismos interfieren de manera vital

respecto a la aplicacion y regulacién de los puntos a tratarse en el tema.

VI1.3.1. DECISION 486

16 Art. 463, 464 y 465 del Cédigo Comercio de Bolivia.www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo



La invencién puede ser definida como el planeamiento en la industria y la

propuesta de su solucion.

Segun lo establecido por el:

Articulo 14 de la Decision 486 sefiala: “Los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos
los campos de la tecnologia, siempre gque sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicacion industrial”.1’Asi pues, para que una invencion
sea patentable a reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad
industrial.

Como sefala el Tribunal Andino en la Sentencia del Proceso 21-1P-2000:

“Los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo vy

susceptibilidad de aplicacién industrial), aunque por si mismos no definen el

concepto de invencidon, en cambio si permiten determinar, en términos
generales, cuales son las condiciones basicas que debe reunir una creacion
intelectual para que pueda ser patentada como invento”.'®

Los requisitos de patentabilidad del articulo 14 de la Decision 486 se exigen a la
invencion en cuanto tal, y ésta es una regla técnica que soluciona un problema
técnico y puede consistir en un producto o en un procedimiento, incluida la
nueva aplicacion de un producto o de un procedimiento, es claro que tales
requisitos han de proyectarse sobre los dos elementos inseparables que la
conforman, a saber: el problema y su solucion, ya se materialice en un producto
0 sustancia, en un procedimiento o en la nueva aplicacién de un producto o de

un procedimiento, ya conocidos.

VII.3.2 El Juicio sobre la Novedad de la Invencion:
La novedad es un requisito objetivo de tipo comparativo, lo cual significa que el
juicio sobre la novedad de una invencidn es un juicio comparativo en un

momento determinado. Para saber si una regla técnica es nueva es preciso

Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, art. 14.
¥Tribunal Andino en la Sentencia del Proceso 21-1P-2000



comparar dicha regla con el estado de la técnica existente en el momento en
gue debe realizarse el juicio sobre la novedad.

Como ha sefalado el Tribunal Andino en la sentencia que resolvio el Proceso
12-1P-98:

“La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario para
efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relacién a un patron
establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico

determine si una patente es o0 no nueva’.

VIl.4. LA DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VIl.4.1. REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL *

Los paises que en la actualidad (04/1994) conforman el grupo andino: Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, cuando iniciaron las conversaciones
encaminadas a constituir lo que comunmente se conoce como el Pacto Andino,
como resultado, si se quiere, de la escasa participacion de sus miembros en el
desarrollo de la integraciéon latinoamericana o del estancamiento casi inicial de
la entonces Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), se
propusieron disefiar un nuevo esquema de integracion, con las bases de lo que

seria la nueva construccion integracionista en el espacio sub. -regional.

Se penso, en la conveniencia de establecer un régimen comun que regule las
diversas actividades relacionadas con cada uno de los nuevos pilares de la

integracion.

Entre otros mecanismos, se hablé de la programacién industrial, del arancel
externo comun y del régimen comun de capitales extranjeros, marcas, patentes,

licencias y regalias.

Asi el Acuerdo de Integracion Sub.-regional denominado Acuerdo de Cartagena
incluyo un capitulo que aun se conserva con el mismo titulo y con varias de sus

disposiciones originales. Se trata del Capitulo Tercero que regula la



"Armonizacion de las politicas econdémicas y coordinacién de los planes de
desarrollo” en el cual figura el texto original del articulo 27 —de gran significado
en cuanto a la realizacion de la denominada construccion integracionista
andina, mediante el cual se dispuso que "Antes del 31 de diciembre de 1970, la
Comision, a propuesta de la Junta, aprobara y sometera a la consideracion de
los Paises Miembros un régimen comun sobre tratamiento a los capitales

extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalias”.

En efecto, este régimen fue aprobado el 31 de diciembre de 1970, mediante la
Decision 24 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, que como sabemos fue
muy controvertida y sujeta a una serie de modificaciones con las cuales
practicamente se ha cambiado el propdsito inicial de sus regulaciones, tanto
gue no solo la controversia, sino la indispensable aplicacion y desarrollo de esta

norma al parecer han quedado rezagadas.

En esta Decision se dispuso que "Dentro de los seis meses siguientes a la
entrada en vigor del presente régimen, la Comision, a propuesta de la Junta,
adoptara un reglamento para la aplicacion de las normas sobre propiedad
industrial que comprendera, entre otros, los temas que figuran en el Anexo 1°-
20",

En cumplimiento del citado mandato, los 6rganos del Acuerdo iniciaron los
trabajos para la discusion y elaboracion de lo que constituiria el régimen comun
de propiedad industrial y al cabo de casi cuatro afios, la Comisién aprobé la
Decision 85 con la denominacién de "Reglamento para la aplicacién de las
normas sobre propiedad industrial (5 de junio de 1974).Esta Decision tuvo una
vigencia relativamente larga, aunque parcial. Rigié6 —no podriamos decir que se
cumplio en solo tres de los cinco Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena
Colombia, Ecuador y Peru. Fue inicialmente sustituida por la Decision 311 de la
Comision del Acuerdo (G.O. 96 de 12 de diciembre de 1991).

Lo fundamental, aparte de las diferencias que se pueden encontrar en el texto

de las dos Decisiones, es que la Comision no incluy6 en la nueva Decision, el



articulo 86 de la Decisidon 85 segun el cual correspondia a los Paises Miembros
la incorporacion de la norma comunitaria a su derecho interno, de modo que la
vigencia de la Decisién 311 se produjo con su publicacién en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991 de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 3° del Tratado del Tribunal que dice: "Las Decisiones
de la Comision seran directamente aplicables en los Paises Miembros a partir
de su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo a menos que las mismas

sefialen una fecha posterior".

Esta primera Decisibn sustitutiva, tuvo realmente una vida juridica
extremadamente corta. Las presiones internas y externas sobre los
negociadores gubernamentales, los intereses, si se quiere, de adoptar o
configurar una norma comunitaria que por su propia naturaleza debe ser
diferente a los intereses estrictamente nacionales o particulares, han conducido
a la sub.-regiébn andina a tener un régimen comun, que en principio con el
nombre de reglamento, fue incumplido y que hoy con el nombre de régimen

comun, parece ser inestable.

La segunda Decision sustitutiva fue la 313. Este nuevo régimen aprobado por la
Comisién, también fue "directamente aplicable" en los cinco Paises Miembros
desde su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo, el 14 de febrero de
1992. A proposito, de esta Decision —aunque ya se encuentra también
sustituida cabe sefalar, que su publicacion en otros Diarios, Registros o
Gacetas Oficiales distintos de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —
como se argumentaba, no constituia requisito valido para su vigencia por no
estar previsto asi en el Derecho Andino. Por tanto, no se podia sostener que su
vigencia estaba condicionado a la publicacién en el érgano nacional u oficial de
cada uno de los paises, ni que por ello dejo de ser directamente aplicable. Es
mas, dentro de las acciones o0 procesos judiciales nacionales que tengan por
objeto reclamar las omisiones al ordenamiento andino o, en general, en las que

deba aplicarse las normas del citado ordenamiento, es indispensable solicitar la



interpretacion del Tribunal de Justicia. Del Acuerdo de Cartagena, a titulo

prejudicial.

La tercera Decision sustitutiva vigente desde el 1° de enero de 1994 es la 344
de la Comision (G.O. 142 de 29 de octubre de 1993). Sin detenernos en el
analisis de todas estas Decisiones, en el presente trabajo, procuraremos hacer
una referencia comparativa entre ellas y especialmente entre la primera y la
cuarta, es decir entre la Decision 85 y la Decision 344 de la Comision, en lo que

resulte pertinente.

En la Decision inicial denominada Reglamento para la Aplicacion de las Normas
sobre Propiedad Industrial (Decision 85), se establecié varias disposiciones
sobre los siguientes capitulos: el primero trataba sobre las patentes de
invencion y comprendia varias secciones sobre los requisitos de patentabilidad,
los titulares de la patente, las solicitudes, los tramites de ellas, los derechos
conferidos por la patente, las obligaciones del titular, el régimen de licencias, la
proteccion legal y la nulidad de la patente; el capitulo segundo se referia a los
dibujos y modelos industriales; el tercero, a las marcas, los requisitos para el
registro, el procedimiento, los derechos conferidos por el registro, la cesion y
transmision de los mismos; y por ultimo, el capitulo cuarto incluia las
denominadas disposiciones varias. La Decision vigente (Decision 344), ademas
de los capitulos anteriores, incluye otro referente a los modelos de utilidad, e

incorpora el relativo a los lemas y nombres comerciales.

Por otra parte, anotemos también que mientras la Decisibn 85 remitia
expresamente a la Legislacion interna de los Paises Miembros del Acuerdo,
Unicamente los asuntos no comprendidos en el reglamento de la propiedad
industrial (articulo 84), la Decision 344, ademas de contener una disposicion
igual (articulo 144), deja a la regulacién del derecho interno —se entiende con
normas existentes o por expedirse, alrededor de 20 asuntos mencionados en
diferentes articulos de la Decision. En fin, una serie de disposiciones que de no

ser debidamente aplicadas, bien podrian desvirtuar la esencia del régimen



comun, para convertirlo, mediante la expedicidon de normas nacionales si todas
ellas fueran diferentes, en cinco regulaciones distintas sobre la misma materia,

con requisitos y procedimientos divergentes.

La amplitud de los campos de aplicacion que quedan reservados a los
ordenamientos nacionales, después quiza de una corta experiencia de su
aplicacion, deberia conducir a un perfeccionamiento del régimen comun para
darle un contenido realmente colectivo, de aplicacion uniforme y en lo posible

de un solo contexto normativo.

Ahora bien, la comentada apertura o "flexibilidad" del régimen comun de la
propiedad industrial en el grupo andino, que puede apuntar hacia un horizonte
de estabilidad y cumplimiento "'n la medida que permite a cada Pais establecer
sus propias regulaciones para determinadas materias, bien puede conducir, al
menos en teoria, a considerar que so6lo existe conformidad de los Paises
Miembros para ciertos asuntos de la Propiedad Industrial y no para ella
globalmente considerada. No obstante las reiteradas sustituciones de la
Decision inicial, la prevalencia y aplicacion en el ambito sub.-regional de la
norma comunitaria, sigue siendo la misma. El hecho de que la vigencia de la
Decisién 344 no se produjo automaticamente con su publicacién en la Gaceta
Oficial del Acuerdo, sino que ella misma, de conformidad con la excepcién
contenida en el articulo 3° del Tratado del Tribunal, dispuso que entrara en vigor
a partir del 1 de enero de 1994, no varia la naturaleza de la Decision. El
caracter preferente de la norma comunitaria no ha cambiado ni podia cambiar
por la forma y contenido de sus nuevas disposiciones, pues el origen de su
formacion y atribuciéon normativa siguen siendo los mismos. Por esta razon, la
afirmacion. Anterior de que no fue necesaria la publicacion de la Decision 313
de la Comision en los Diarios, Registros o Gacetas Oficiales de los Paises
Miembros para que ésta entre en vigor, también ' es aplicable para el nuevo
régimen comun de propiedad industrial contenido en la Decisién 344 de la

Comision.



El orden de esta explicacion siguiendo la pauta de la misma Decision 344
comprende: las patentes de invencion; los modelos de utilidad; los disefios y
secretos industriales; las marcas; los lemas comerciales; las denominaciones

de origen y las disposiciones complementarias.
VIl.4.2 PATENTES DE INVENCION

Ademas de los requisitos que inicialmente exigia la Decision 85 para tener
derecho a la patentabilidad de la invencién, como la novedad y la aplicacién
industrial, la nueva disposicion incorpora entre ellos al nivel inventivo, conocido
también como altura inventiva. También aclara que la invencién puede tratarse
de productos o procedimientos, requisito éste que habia sido propuesto desde

hace mucho tiempo.

La inclusion del nivel o altura inventiva entre los condicionamientos para la
patente, coloca a la regulacibn andina en condiciones similares a las
legislaciones correspondientes de otros paises, los cuales, siguiendo la doctrina
consideran que esta particularidad existe cuando se trata de un invento que se
tenga como nuevo no solo frente a lo existente al momento de la solicitud, sino
realmente diferente a lo que ya se encuentre en el mercado. Sin duda, para
precisar el alcance de este requisito, la Decision 344 considera que "una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica". Al mismo tiempo, en concordancia con los requisitos para la
patentabilidad, esta Decision establece que una invencion "es susceptible de
aplicacion industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier

actividad productiva, incluidos los servicios".

Consecuentemente, establecidos y definidos los requisitos de la patentabilidad
por la propia Decisién 344, las oficinas nacionales competentes tienen la dificil

tarea de verificar el cumplimiento de ellos antes de otorgar la patente, lo cual en



algunos casos no sera nada facil, sobre todo si se trata de profundizar en lo que
realmente constituiria la altura inventiva con posibilidades de aplicacion en
nuestros paises para los inventos en ellos producidos. EI cumplimiento de la
altura inventiva apartandose apenas de la definicion andina para incursionar en
los campos de la interpretacion de los paises industrializados, podria causar
una serie de inaplicabilidades que resultarian contrarias al anhelo de nuestros

paises de propender al desarrollo tecnologico en condiciones de igualdad.

Excepciones a la patentabilidad.- En general no se consideran patentables los
casos que de acuerdo con los requisitos mencionados anteriormente no
constituyen procedimientos o productos de caracter patentable. La Decisién
enumera entre ellos a los descubrimientos, las teorias cientificas, las materias
de la naturaleza, las obras literarias y artisticas y los métodos terapéuticos y

quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, entre otros.

Ademas de sefialar a los anteriores como aquellos casos que no constituyen
invenciones, la Decision 344 excluye expresamente de la patentabilidad, las
invenciones contrarias al orden publico, la moral y las buenas costumbres; las
especies y razas animales; las invenciones sobre las materias que componen el
cuerpo humano vy las relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista
de medicamentos de la Organizacion Mundial de la Salud. Este nuevo régimen
excluye asimismo a "las invenciones que sean evidentemente contrarias a la
salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservacion de los

vegetales; 0, a la preservacion del medio ambiente".

En la actualidad, entonces, han quedado al margen del Régimen Comun
vigente, tanto las invenciones extranjeras cuya solicitud se hubiere presentado
después de un afo de la primera, como los productos que podian excluir de la
patentabilidad los mismos Paises Miembros conforme autorizaba la Decision
85, y las invenciones relativas a los materiales nucleares y fisionales a los que

se referia la Decision 311.



Titulares de la Patente.- La nueva Decision establece que si son varias las
personas que realizan una invencion en forma independiente, la patente debe
concederse a la que primero presentd la solicitud o a la que invoco la prioridad
de fecha mas antigua. Esta regulacion aclara lo dispuesto anteriormente
respecto a la invencion lograda por varias personas que hubieren realizado un
trabajo conjunto, en cuyo caso el derecho de la patente corresponde en comudn

a todos los participantes.

Solicitudes de Patentes.- Las solicitudes de patentes, segun la ultima Decision
gue incluye un nuevo tipo de invenciones, establece en primer lugar los
requisitos que debe reunir la solicitud para que se declare su admisibilidad y en
segundo lugar, indica los documentos que debe acompafarse a la solicitud para

gue la oficina nacional competente realice el examen formal de la misma.

Lo nuevo de esta disposicion es que cuando se trate de invenciones sobre
"materia viva" en las cuales no puede detallarse la descripcién, se debe
proceder al depdsito de esta materia en la institucion que para el efecto
determine cada uno de los Paises Miembros. Se permite dentro de este
procedimiento que el peticionario pueda modificar su solicitud siempre que este
hecho no signifigue una ampliacion de la invencion o divulgacion en ella
contenida. Ademas, antes de la publicacion, el peticionario puede solicitar la
transformacién de su solicitud a otra modalidad de proteccién industrial para
amparar el mismo objeto. También la oficina nacional competente, de oficio,
puede sugerir al peticionario el cambio de modalidad de la solicitud presentada

dejando a la voluntad del solicitante la decision sobre esta sugerencia.

Dentro de estas previsiones, se faculta también al peticionario para fraccionar
su solicitud en dos 0 mas peticiones, condicionadas a que ninguna de ellas
pretenda ampliar la invencion o la divulgacion contenidas en la solicitud
originalmente presentada. En todo caso, las modificaciones autorizadas deben
presentarse antes de la publicacion de la solicitud con los requisitos y los

documentos que le correspondan.



Tramite de la Solicitud.- La oficina nacional competente, dentro del plazo de
quince dias, debe proceder al examen de los requisitos formales de la solicitud
y presentar las observaciones correspondientes si éstos no fueren encontrados
a cabalidad, para que el peticionario dentro del plazo de treinta dias responda a
ellas. Si no cumpliere con esta obligacion, la solicitud se considerara
abandonada. En todo caso, concluido el examen de forma mencionado
anteriormente, procede la publicacién dentro del plazo de dieciocho meses
contados desde la fecha de presentacién de la solicitud o de la prioridad que se
hubiere reivindicado. La norma vigente suprimié la facultad que la Decision 311
concedia al peticionario para solicitar la publicacién de la solicitud antes de la
finalizacién del indicado plazo y dispuso que se lo haga de conformidad con la
reglamentacion que establezca cada Pais Miembro.

Con posterioridad a la publicacion de la solicitud, se, autoriza que quien tenga
interés legitimo pueda presentar "observaciones" destinadas a desvirtuar la
patentabilidad de la invencién. Luego, la oficina nacional competente, con las
observaciones o sin ellas, la notificacion al peticionario y su respuesta, debe
examinar si la solicitud es o no patentable, para lo cual est4d autorizada a
solicitar informes de expertos o de organismos cientificos o tecnol6gicos sobre
"novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de la invencién". Ademas de
esto y de los informes que podria solicitar a las oficinas competentes de los
Paises Miembros del Acuerdo, ahora se agrega la posibilidad de enviar igual
solicitud a las oficinas similares de terceros paises. Concluido este
procedimiento, si la resolucion de la oficina nacional competente es favorable,

procede el otorgamiento de la patente solicitada.

Duracion de la Patente.- De conformidad con la Decision 344, la duracion de la
patente es de veinte afios contados a partir de la fecha de presentacion de la
respectiva solicitud, con lo cual el plazo de duracion resulta ser el doble del
inicialmente previsto y cinco afos superior al contemplado en la precedente
Decision, si no se toma en cuenta el plazo de renovacion autorizado en la

misma. La Decision 85 concedia diez afos, la 311 y la 313 quince afios y ésta



altima veinte afios. En esta reforma, al igual que en otras disposiciones se

advierte una armonizacion con la legislacion equivalente de otros paises.

Derechos que confiere la Patente.- Como dice el articulo 34 de la Decision que
comentamos, el alcance de la proteccion que confiere la patente esta
determinado por el tenor de las reivindicaciones. Su interpretacion se basa en la

descripcion, dibujos o planos y en el material biologico, si fuera el caso

El titular de la patente tiene el derecho de impedir que sin su consentimiento
previo, terceras personas exploten la invencion por él patentada, pero este
derecho estd limitado a los casos que no comprendan productos que se
encuentren en el comercio de cualquier otro pais, que se los distribuya en
ambito privado y a escala no comercial o que se trate de un uso que no tenga
proposito lucrativo sino mas bien experimental, académico o cientifico. Ademas,
estos derechos no pueden hacerse valer contra terceros que obren de buena fe

para la utilizacion de la invencion en el &mbito privado.

Obligaciones del Titular.- Una de las principales obligaciones del titular de la
patente es la de proceder a la explotacién del invento, puesto que segun los
estudios realizados antes de la adopciéon del régimen comun en la Subregién
Andina, casi la totalidad de las patentes concedidas no habian sido explotadas.
Si bien el numero de estas patentes habra disminuido, me atrevo a sostener
que aun debe mantenerse en niveles criticos que no cumplen con la finalidad de
la proteccion solicitada, sino con intereses muy particulares colocados

posiblemente dentro de un marco especulativo.

Mientras en la Decision 85, para el control del uso de la patente, se indicaba lo
gue se ha de entender por "explotacion y utilizacion permanente y estable de
los procedimientos patentados o la elaboracion del producto”, en la 344 se
dispone que para los efectos previstos en esta Decision "se entendera por
explotacion, la produccién industrial del producto objeto de la patente” o el uso
integral del proceso patentado junto con la distribucion y comercializacion de los

resultados obtenidos. También dice que se entenderd por explotacion, la



importacion junto con la distribucién y comercializacion del producto patentado,
cuando ésta se haga en cantidades suficientes para satisfacer la demanda del

mercado.

Esta explotacion del producto puede ser hecha no solamente en el Pais
Miembro en el cual fue concedida la patente, sino en cualquiera de los Paises
Miembros del Acuerdo, directamente o por medio de alguna persona
autorizada, en el entendido que, con la ampliacion del concepto de explotacion
transcrito anteriormente, el uso se produciria tanto por la fabricacion del
producto patentado, como por la importacion, distribucién y comercializacion

cuando en este segundo supuesto se satisfaga la demanda del mercado.

Para concluir la referencia anterior cabe sefialar que el titular de la patente
puede conceder licencia para su explotacion. Si lo hace, debe celebrar un
contrato escrito y registrarlo en la oficina nacional competente, sin cuya
formalidad no tiene ningun efecto frente a terceros. En general, el titular de una
patente tiene la obligacién de registrar todo contrato de cesion, licencia o de

cualquier otra forma de utilizacion de las patentes por parte de terceros.

La obligacion del titular de la patente de proceder a la explotacion, debe
cumplirse dentro de los tres afios siguientes a la concesion de la misma o de los
cuatro aflos contados a partir de la solicitud y no puede suspenderla por mas de
un afio continuo. Esta nueva disposicion incluyo la posibilidad de que el titular
pueda escoger un plazo mayor para la explotacién, cuando incorpord la
alternativa de los cuatro afios posteriores a la presentacion de la solicitud pues,
inicialmente, se contemplaba unicamente el plazo de tres afios contados desde

la concesion de la patente.

El incumplimiento de estas obligaciones hace, que la oficina nacional
competente pueda otorgar una licencia obligatoria para la produccion industrial
del producto objeto de la patente o para el uso integral del proceso patentado.
En consecuencia, esa medida podria considerarse como una sancion al titular.

Por cierto, la autorizacion de la licencia obligatoria debe realizarse, tanto con el



cumplimiento de varios requisitos por parte del solicitante, como previa la
notificacion al titular de la patente y la determinacion de la cuantia de las

compensaciones de acuerdo con la amplitud de la explotacion industrial.

En todo caso, el titular de la patente puede justificar la falta de uso o "inaccion”,
aduciendo las causas que reconozca la legislacion interna de cada Pais
Miembro, incluso razones de fuerza mayor o caso fortuito. No obstante lo
anterior, en cualquier momento, el Gobierno de un Pais Miembro, previa
declaratoria de interés publico, emergencia o seguridad nacional, puede
conceder licencias obligatorias sin que éstas prohiban el derecho del titular a

seguir explotando la patente.

Proteccion de la Patente.- En la actualidad y a partir de la Decision 311, el
titular de la patente o quien le sustituyere en sus derechos esté facultado para
iniciar acciones reivindicatorias e indemnizatorias, en los términos establecidos
por la legislacién nacional del respectivo pais miembro. La Decision 344,
ademas de este derecho, autoriza al titular para demandar dafios y perjuicios
contra la persona que sin su consentimiento hubiese explotado el proceso o
producto patentado. Cuando se trate de una patente de procedimiento
corresponde al demandado probar que el procedimiento por él utilizado para
obtener el producto, es distinto de aquel que corresponde a la patente cuya
infraccion se hubiere reclamado. Incluso se establece la presuncién de que todo
producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha
sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

Nulidad y Caducidad de la Patente.- La nulidad de la patente puede declararse
por parte de la autoridad nacional competente en cualquier tiempo, de oficio 0 a
peticion de parte, cuando ésta haya sido concedida con violacion de las normas
contenidas en la Decision 344 o cuando se hubiere otorgado sobre la base de
datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud de la patente. La nulidad, sea
total o parcial, tiene efecto desde la fecha de presentacion de la solicitud. En
cambio, la caducidad de la patente se produce por falta de pago de las tasas



gue establezcan las oficinas nacionales competentes, una vez vencido el plazo
de seis meses que puede ser concedido para que se cumpla con esta
obligacion y, obviamente, antes de que se produzca la declaratoria de
caducidad.

VI.4.3. MODELOS DE UTILIDAD

La Decision 344 incorpor6 al Régimen Comuan de la Propiedad Industrial, un
capitulo correspondiente a los Modelos de Utilidad. Define a ellos como: "Toda
nueva forma, configuracion o disposicibn de elementos de algun artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o
fabricacion del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad,

ventaja o efecto técnico que antes no tenia".

De acuerdo con esta definicion, no se consideran como modelos de utilidad las
esculturas, las obras de arquitectura; la pintura, grabado o estampado y, en
general, cualquier otro objeto de caracter puramente estético. Al mismo tiempo
se prohibe el registro de patente de modelo de utilidad a los procedimientos y
materias excluidas de esta proteccion en las normas relativas a las patentes de

invencion.

La duracién del registro para el modelo de utilidad es de diez afios contados a
partir de la fecha de la solicitud presentada en el correspondiente Pais
Miembro. En lo demas, los modelos de utilidad se rigen por iguales
disposiciones que las establecidas para las patentes de invencion a las cuales

nos referimos anteriormente.

En consecuencia, siguiendo el tenor de esas disposiciones, los derechos del
titular de un modelo de utilidad son exclusivos tanto para su explotaciéon, como
para ceder o conceder licencias y para ejercer las acciones que le

correspondan en defensa del derecho protegido.



VIl.4.4. DISENOS INDUSTRIALES

El Régimen Comun define como disefio industrial a "cualquier reunion de lineas
o combinaciébn de colores o cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesania para
darle una apariencia especial sin que cambie el destino o finalidad de dicho
producto y sirva de patron para su fabricacion". Esta definicion tiene relacion
con lo que inicialmente se habia previsto como "dibujos y modelos industriales"
en la Decision 85, en la cual se definia en forma independiente lo que
representaba un dibujo y lo que era un modelo industrial y también se exigia el

requisito de novedad absoluta para que sea objeto de registro.

En cuanto a la novedad, en la Decision 344, igual que en la 311 y 313, ha
quedado establecido que un disefio industrial no es nuevo si antes de la
solicitud o prioridad ha sido de conocimiento publico en cualquier lugar o
momento. La norma vigente aclara que el disefio no se considera nuevo,
cuando presenta Unicamente diferencias secundarias en relacion con otros
disefios anteriores o cuando se trata de productos diferentes a esas

realizaciones.

No pueden ser objeto de registro los disefios industriales que correspondan a
indumentaria y, como en todas las modalidades de la Propiedad Industrial, los
que sean contrarios a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres y los
gue estén comprendidos entre las prohibiciones para el registro de marcas. En
este caso, la solicitud de registro debe cumplir con los requisitos sefialados en
la Decision: la identificacion del peticionario, a la indicaciéon del género de
productos y de la clase a la que pertenecen y la presentacion de un ejemplar,
su representacion o fotografia con el correspondiente disefio, sin perjuicio de
acatar los requisitos locales o nacionales que establezca la correspondiente

legislaciéon del Pais Miembro.

La solicitud es examinada en la oficina nacional competente, en los aspectos

formales, con caracter previo a su publicacién. Con posterioridad a ella y dentro



de los treinta dias habiles siguientes, quien tenga legitimo interés puede
presentar observaciones al registro. La Decision vigente no dice "oposiciones"

como la anterior.

El tramite de estas observaciones debe sujetarse tanto al procedimiento
establecido por la Decision para las patentes de invencion, como al que sefialen
para este caso, las legislaciones nacionales. Si las antedichas observaciones
no se hubieren presentado o si de haberlas, no hubieren sido aceptadas por la
oficina nacional competente, ésta debe proceder a realizar el examen de la

novedad del disefio.

También en el caso de los disefios industriales, puede declararse la nulidad del
registro que hubiere sido contrario a las normas que lo regulan, bien sea de
oficio o a peticién de parte. Es decir, el que haya sido concedido en contra de lo
dispuesto por la Decision o que se haya otorgado teniendo en cuenta los datos
de la solicitud que resultaren ser falsos o inexactos. Esta accion puede ser
intentada sin limitacibn de ninguna clase en cualquier momento en que se
descubrieren las causas de la nulidad. Si ésta es declarada, la nulidad surte
efecto desde la fecha de presentaciéon de la solicitud de registro, el cual si es
debidamente otorgado tiene una duracion de ocho afios contados desde la

misma fecha.

Los derechos del titular del registro incluyen la facultad de excluir a terceros de
la explotacién del disefio y, en consecuencia, la de actuar contra quien fabrique,
importe o comercialice productos que reproduzcan el disefio industrial, sin su
autorizacion. El titular puede transferir el disefio o conceder licencias previo

registro del acto en la oficina nacional competente.

Ademas, en lo que sea pertinente, son aplicables para los disefios industriales,
las disposiciones sobre patentes de invencion contempladas en la misma
Decision 344.

VI.4.5. SECRETOS INDUSTRIALES



Las disposiciones relativas a los secretos industriales son nuevas en el régimen
de propiedad industrial del grupo andino. Por primera ocasién, en la Decision
vigente de las cuatro que hasta la fecha han estado dirigidas a regular esta
materia, se incluye un capitulo destinado a los "Secretos Industriales".

En resumen, estas normas conceden proteccidon contra la revelacion,
adquisicién o uso de un secreto a quien licitamente tenga el control del mismo.
La Decision sostiene que el secreto se refiere "a la naturaleza, caracteristicas o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccion o, a los
medios o formas de distribucidon o comercializacion de productos o prestacion

de servicios".

Ademas de constituir secreto industrial en los términos sefalados
anteriormente, la informacion debe constar en documentos, medios electronicos
0 magnéticos y otras formas similares. Contrariamente, no se considera como
secreto industrial, "la informacion que sea de dominio publico y la que resulte
evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por

disposicion legal o por orden judicial".

La proteccion del secreto industrial no tiene un plazo determinado y subsiste por
el tiempo que existan las condiciones que lo determinaron. El secreto industrial
también puede ser transmitido mediante contrato escrito en el cual consten
“clausulas de confidencialidad" con la determinacion precisa de aquello que se

considere que esta dentro de esta proteccion.
VIl.4.6. DE LAS MARCAS

La Decisién 344 mantiene como concepto de marca el que constaba también en
la Decision sustituida y dice que se entendera como tal "todo signo perceptible
capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o

similares de otra persona".



Esta definicibn extendiéo el concepto inicial en el cual se consideraba la
"visibilidad" en lugar de la "perceptibilidad” que hoy se establece, con lo cual se
amplia notablemente el campo de las marcas, pudiendo incorporarse dentro de

ellas, por la razén antedicha, a las marcas auditivas.

Prohibiciones.- No son susceptibles de registrarse como marcas, entre otras,
aguellas que consistan en las formas usuales de los productos, que den ventaja
funcional o técnica al producto, o que constituyan exclusivamente un signo o
indicacion sobre la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen, produccién

o designacion comun y usual de productos o servicios.

Ademas, tampoco pueden registrarse las que representen un color aislado sin
forma especifica, las que puedan engafiar al publico consumidor, las
reproducciones de denominaciones de origen protegidas, la imitacion de
nombres, los escudos de armas, la reproduccion de monedas o billetes, las que
sean contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden publico y
las denominaciones de variedades vegetales protegidas. También, la Decision
indica los signos que en relacion con los derechos de terceros no pueden ser
registrados, Entre ellos sefiala a los que sean idénticos a una marca, a un lema
comercial y los que constituyan la reproducciébn de un signo distintivo
notoriamente conocido o similar que pueda causar confusion con una marca
también notoriamente conocida, sin consideracién a la clase de productos o
servicios para la cual se solicite el registro. En resumen, aquellos casos que no
se consideran registrables y los que expresamente estan excluidos del registro,

son los mismos que se habian establecido en la Decision sustituida.

Registro de la Marca.- El registro de la marca en la oficina nacional competente
es el unico que confiere "el derecho al uso exclusivo". Para obtenerlo debe
presentarse una solicitud para cada clase de productos o servicios con el lleno
de los requisitos de identificacion, descripcion e indicacion de la clase a la que

pertenece, con los documentos que la Decision requiere y con el pago de las



tasas correspondientes. La falta de cualquiera de ellos, sera causa para que la

oficina nacional competente declare a la solicitud como no admitida a tramite.

Por otra parte, ademas de los requisitos sefialados por la Decision, la solicitud
debera cumplir con aquellos que adicionalmente establezcan las legislaciones
nacionales. Esta solicitud puede ser modificada tanto por decision del
peticionario del registro como por requerimiento de la oficina nacional
competente, pero en ningun caso la modificacion puede comprender el cambio
del signo ni la ampliacion de los productos o servicios para los cuales se solicitd

inicialmente el registro.

En forma semejante a los casos descritos anteriormente, corresponde a la
oficina nacional competente realizar en primer lugar, el examen de los requisitos
formales de la solicitud y notificar al peticionario las omisiones en que hubiere
incurrido para que las subsane dentro del plazo de treinta dias. La falta de
respuesta del solicitante, produce el rechazo de la solicitud por parte de la
oficina nacional competente. En cambio, si la peticibn cumple con los preceptos
de la Decisién 344, la oficina nacional puede ordenar su publicacién y luego de
ella, quien tenga legitimo interés, durante treinta dias, puede presentar
observaciones al registro de la marca. Sobre este particular, la Decision 344
incluye un nuevo concepto, segun el cual "se entendera que también tienen
legitimo interés para presentar observaciones en los deméas Paises Miembros,
tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios,
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, como
quien primero solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los Paises

Miembros".

Las observaciones a la solicitud del registro por parte de quien tenga legitimo
interés, deben ser notificadas al peticionario para que éste responda dentro del
plazo de treinta dias vencido el cual, corresponde a la oficina nacional
competente decidir tanto sobre las observaciones, como sobre la concesion o

denegacion del registro de marca solicitado. Igualmente cuando no se hubieren



presentado observaciones la oficina nacional competente debe realizar el

examen de registrabilidad y otorgar o no el registro de la marca.

La duracion de este registro de marca es de diez afios contados a partir de la
fecha de su concesion, con derecho a renovaciones por periodos sucesivos
también de diez afos. La renovacion debe ser solicitada dentro de los seis
meses anteriores a la expiracion del registro o dentro del plazo de gracia
también de seis meses posteriores a su vencimiento. Con esta disposicion, el
nuevo Régimen Comun mantiene el aumento de cinco a diez afios que se habia
ampliado a partir de la aprobacion de la Decision 311, con la ventaja de que "la
renovacion no exigira la prueba de uso de la marca y se otorgar4 de manera

automatica en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata".

Derechos conferidos por la Marca.- El titular, como hemos dicho, tiene el
derecho exclusivo sobre una marca desde el momento de su registro en la
oficina nacional competente. Ademas, la primera solicitud presentada en un
Pais Miembro o en terceros paises que conceden trato reciproco da al titular el
derecho de prioridad por seis meses, para solicitar el registro de la misma en

los otros Paises Miembros del Acuerdo.

El titular de una marca, por otra parte, puede ejercer acciones contra cualquier
persona que, sin su consentimiento use la marca registrada para productos o
servicios idénticos o similares para los cuales fue registrada. Asimismo, puede
reclamar la actuacion indebida de un tercero cuando ofrezca en venta o importe
productos con la marca protegida o cuando utilice por ejemplo un signo idéntico
o similar al de la marca registrada para productos o servicios distintos en
condiciones que puedan inducir a error o crear confusion en el publico
consumidor, causar a su titular un dafio econémico o comercial o producir una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca registrada. Este
titular también tiene derecho para actuar contra cualquier persona que sin haber
obtenido su consentimiento importe al pais productos que correspondan a una

marca igual a la registrada. No obstante, en términos generales y sujeto a las



regulaciones precisas de la Decision 344, los terceros pueden realizar
determinados actos siempre que su accion se la "haga de buena fe y no

constituya uso a titulo de marca".

De otro lado, la Decision 344 incorpora una nueva regulacion sobre el caso de
gue en los diversos paises de la sub.-region andina pudieran existir registros
sobre una marca idéntica o similar, a nombre de diferentes titulares, para
distinguir los mismos productos o servicios. En este supuesto, prohibe la
comercializacion de ellos en el territorio del respectivo Pais Miembro salvo
cuando os titulares de las marcas suscriban acuerdos de comercializacion en
los cuales conste el compromiso de evitar la confusion del pablico consumidor
sobre el origen de los productos o servicios, el cual debe figurar con caracteres
destacados. Para que estos acuerdos tengan valor deben ser inscritos en las

correspondientes oficinas nacionales competentes.

Cancelacion del Registro.- Cuando la marca no fuere utilizada por lo menos en
uno de los Paises Miembros por su titular o licenciatario, durante los tres afios
anteriores a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion, la oficina
nacional competente puede cancelar el registro de una marca, a solicitud de
parte interesada. Esta cancelacion puede solicitarse también como defensa en
un procedimiento de infraccion, observacion o nulidad basado en la marca no

usada.

El uso de la marca que inicialmente, en la Decisiobn 85 estaba sujeto
Gnicamente a la prueba que cada pais establezca, en la actualidad se rige a los
medios de prueba indicados expresamente por la Decision 344. Estas son las
facturas comerciales, los inventarios de las mercaderias y aquellos que sean
permitidos por la legislacion del pais en el cual se solicite la cancelacion del

registro.

Asimismo, la Decision establece que también se puede cancelar el registro de
una marca, a peticion del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a

otra que hubiere sido notoriamente conocida en los términos que consideraba



como tal la legislacion vigente a la fecha de presentacion de la solicitud de

registro.

Nulidad del Registro.- La Decision 344 dispone que se podra decretar la nulidad
del registro de marca, de oficio o peticion de parte, en los siguientes casos:
cuando haya sido concedido contraviniendo las disposiciones que le
corresponden; cuando los datos o documentos contenidos en la solicitud
hubieren sido declarados falsos y cuando el registro haya sido obtenido de mala

fe, en los supuestos que asi considera la Decision.

Caducidad del Registro.- La Decision 344 establece dos casos de caducidad del
registro. El primero, cuando no se solicita la renovacion dentro de los de seis
meses previos al vencimiento del registro o del plazo de gracia también de seis
meses, posterior a éste; y el segundo, cuando el titular no cancele las tasas que
le correspondan segun lo que disponga la legislacion nacional del respectivo
Pais Miembro.

Cesibn de la Marca.- El titular de una marca esta facultado para ceder el uso de
ella o para transferirla mediante documento escrito que debera registrarse en la
oficina nacional competente. Estos contratos no pueden contener clausulas
restrictivas del comercio ni contravenir en general con lo dispuesto sobre la
materia por el Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros.
(Decision 291 de la Comision del Acuerdo de Cartagena)

Los cinco Lemas Comerciales.- Dentro del capitulo correspondiente a las
marcas se encuentran la seccion relativa a los lemas comerciales cuya
regulacion no estaba contemplada por la Decision 85. A partir de la aprobacion
de la Decisién 311 hasta la 344 se conserva cinco articulos que contienen las
disposiciones comunes para los lemas comerciales. En ellos se define como
lema comercial "la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una
marca" y se dispone que el registro de éstos como marcas debera hacerse de
conformidad con lo que dispongan las legislaciones nacionales de los Paises

Miembros.



En la solicitud de registro de un lema comercial se debe especificar la marca
registrada con lo cual se usara el lema objeto de la solicitud. Por tanto se trata
de registrar un elemento que se constituiria en complemento de la marca y que,
por tanto no podra contener "alusiones" a productos o marcas similares o

"expresiones” que puedan causarles algun perjuicio.

Por dltimo se dispone que la transferencia de un lema comercial para ser
autorizada, deba comprender el signo marcario del cual forma parte, y que ella
tenga vigencia por el tiempo que este signo permanezca en vigor. Por lo demas,
se establece que en lo pertinente seran aplicables las disposiciones contenidas

en el capitulo de marcas de la misma Decision.

Marcas Colectivas.- Igualmente, la Decisibn 344 mantiene vigente las
disposiciones sobre marcas colectivas en los mismos términos en que fueron
aprobadas por la Decision 311 de la Comision. Estas regulaciones comienzan
por definir a la marca colectiva, como "toda marca que sirve para distinguir el
origen o cualquier otra caracteristica comun de productos o servicios de

empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular".

El registro de una marca colectiva puede ser solicitado por las asociaciones de
productores, fabricantes o prestadores de servicios y por organismos 0 grupos
de personas mediante peticion escrita que cumpla tanto con los requisitos
sefalados por la Decision 344, como con aquellos que establezca la legislacion
nacional del correspondiente Pais Miembro. Entre los primeros figuran la copia
de los estatutos, la némina de los integrantes de la asociacién, la indicacion de
las reglas o procedimientos de control para sus productos o servicios y las
condiciones y forma de la marca. Los segundos son aquellos que sefiale cada

Pais Miembro y que bien pueden ser similares o diferentes entre si.

En todo caso, "en lo que fuere pertinente” las marcas colectivas y sus
reglamentos nacionales, deben regirse por lo contemplado en el capitulo de

marcas de la comentada Decisidon 344; en cambio, el trdmite de la solicitud



debe sujetarse a las normas nacionales expedidas con este objeto por el

respectivo Pais Miembro.
VIl.4. 7. DENOMINACIONES DE ORIGEN

La nueva Decision 344 crea un capitulo especial (VII) para las denominaciones
de origen. Define a ellas, como "una indicacion geografica constituida por la
denominacion de un pais, de una regibn o de un lugar determinado o
constituida por una denominacién que sin ser la de un pais, una region o un
lugar determinado se refiere a un area geografica determinada, utilizada para
designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o caracteristicas se
deben exclusiva o esencialmente al medio geogréafico en el cual se produce,
incluido los factores naturales y humanos". En esencia, la denominacion de

origen esta ligada al area o medio geogréfico escogido para la designacion.

Estas denominaciones corresponden en uso exclusivo a su titular de acuerdo
con la declaracion que conceda la oficina nacional competente, de oficio o a
peticion de parte, la cual para ser considerada tiene que corresponder a quien
tenga "interés legitimo", esto es a la persona que se dedique a la extraccion,
produccion o elaboracién del producto al que corresponda la denominacion.
Entre quienes tienen interés legitimo se incluye también a las autoridades de las

circunscripciones geograficas a las que se refiere la denominacién.

La mencionada declaracion de la oficina nacional competente debe basarse en
una solicitud en la cual conste entre otros requisitos, el de la indicacion del area
geografica y la descripcion pormenorizada del producto objeto de la
denominacion solicitada. A estos requisitos, pueden afadirse los que cada

legislacién interna establezca con esa condicion.

El procedimiento siguiente corresponde a la publicacion de la solicitud y a las
observaciones. Debe ser igual al establecido para las marcas. Por ultimo, la

resolucién del organismo nacional competente autorizando o negando la



denominacion debe expedirse dentro de los quince dias posteriores a la fecha

de presentacion de la solicitud.

En general, aun cuando se solicite determinada denominacion de origen, no
puede ser declarada como tal por la autoridad nacional si la peticion no esta
comprendida dentro de la antedicha definicién, si puede inducir a error en
cuanto a la procedencia o si se trata de indicaciones genéricas que, para la
Decision, son aquellas que se consideran de esta manera por los conocedores

de la materia y por el publico consumidor.

La proteccion de las denominaciones de origen debe darse segun el lugar al
gue ésta se refiera. Si se trata de los Paises Miembros del Acuerdo, se hara de
conformidad con la Decision 344 y si tuviere relacion con terceros paises se
procedera segun lo que disponga el convenio internacional del cual sea parte el
Pais Miembro o de acuerdo con la reciprocidad que exista sobre esta materia.

En todo caso, para que haya lugar a la citada proteccion se requiere que estas

denominaciones hayan sido previamente declaradas en su pais de origen.

La Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena cuyo comentario
concluimos, como ya se ha dicho, sustituyé integramente a la Decision 313
aunque conservando muchas de sus disposiciones. Esta hizo lo mismo con la
311 la cual, a su vez, sustituyo a la primera norma reguladora de la propiedad
industrial, la Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena. En orden
inverso, cabe recordar que la Decision 85 no fue realmente comun por voluntad
de los propios paises del Acuerdo pues solo tres de ellos la ratificaron y
permanecio asi durante diecisiete afios desde su aprobacion; la Decision 311
vigente desde su publicacion rigi6 fugazmente durante tres meses; la 313
también vigente desde su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo
permanecio en vigor durante veinte meses; y por ultimo, la Decision 344 cuya
aplicacion se establecidé por la via excepcional que permite el ordenamiento
juridico andino, se encuentra vigente en los cinco Paises Miembros del

Acuerdo, desde el 1 ° de enero de 1994.



El cumplimiento, desarrollo, aplicacion y perfeccionamiento de esta norma
depende de la actitud de todos nosotros teniendo en cuenta que las Decisiones
de la Comision son directamente aplicables en Bolivia, Colombia, Ecuador, Pera
y Venezuela, de conformidad con la expresa disposicion del articulo 3° del
Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Esta es,

entonces, la situacion juridica de la Decision 344 que hemos comentado.®®

VIL5. CONVENIO DE PARIS EN RELACION A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL.

El Convenio de Paris del afio 1883 es aplicable a la propiedad industrial en su
mas amplia acepcidn, pues incluye inventos, marcas, disefios industriales,
modelos de uso practico, nombres comerciales, denominaciones geograficas y

la represion de la competencia desleal.

Las disposiciones sustantivas de la convencion corresponden a tres categorias

principales: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

Bajo las disposiciones del trato nacional, la convencion establece que, en
relacion con la propiedad industrial, cada uno de los estados que participan en
un contrato debe conceder a los ciudadanos de los demas estados contratantes
la misma proteccion que concede a sus nacionales. Los ciudadanos de estados
no contratantes también estardn protegidos por la convencion si estan
avecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en

alguno de los Estados contratantes.

Esta convencion dispone el Derecho de prioridad en el caso de patentes (y

modelos practicos, si los hay), marcas y disefios industriales. Este derecho

I“SEMINARIO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL", organizado por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Abril de 1994.
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significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en
alguno de los estados contratantes, el solicitante podra pedir proteccion en
cualquiera de los otros Estados contratantes, dentro de un determinado plazo;
entonces, esas Ultimas solicitudes seran consideradas como si hubieran sido

presentadas el mismo dia que la primera solicitud.

La convencion establece unas cuantas reglas comunes que todos los estados

contratantes deben aplicar. Algunas de ellas son:

En relacion con patentes: Las patentes concedidas en distintos estados
contratantes para un mismo invento son independientes unas de otras; la
concesion de una patente en un estado contratante no obliga a los demas

Estados contratantes a otorgar una patente.
El inventor tiene derecho de ser reconocido como tal en la patente.

En cuanto a marcas: La convencion no regula las condiciones para la
presentacion y registro de marcas, por lo cual deberan determinarse segun la
ley nacional de cada estado contratante. Cuando una marca haya sido
debidamente registrada en el pais de origen, debera, previa solicitud, ser
aceptada para registro y protegida en su forma original en los demas estados
contratantes. Sin embargo, el registro puede ser negado en casos bien
definidos.

Si en un estado contratante cualquiera el uso de una marca registrada es
obligatorio, el registro puede ser cancelado por falta de uso s6lo después de un
periodo razonable y Unicamente si el duefio no logra justificar su inactividad. Se

debera conceder proteccion a las marcas colectivas.

Se establece una clasificacion de productos y servicios para el proposito de
registrar marcas. Este sistema agrupa todos los productos y servicios en 45
clases — 34 para productos, 11 para servicios — permitiendo al usuario

especificar de forma precisa y clara las clases que cubren su marca. De esta



forma, cuando una persona presenta una solicitud de registro de marca en
cualquiera de los paises contratantes, puede utilizar el mismo sistema de

clasificacion, haciendo el proceso mas expedito y facil para el solicitante.

Los disefios industriales deberan ser protegidos en cada uno de los estados
contratantes, y la proteccion no podra invalidarse por el hecho de que los
articulos a los cuales se incorpore el disefio no sean manufacturados en ese

estado.

Se debera otorgar proteccién a los nombres comerciales en cada uno de los
estados contratantes, sin que haya obligacién de presentar documentacion o

registrarlos.

Cada uno de los estados contratantes debera tomar medidas contra el uso
directo o indirecto de una falsa indicacién sobre la fuente de los bienes o la

identidad del productor, fabricante o distribuidor.

Cada estado contratante estara obligado a proveer proteccion eficaz contra la
competencia desleal.

VII.6. LEGISLACION COMPARADA
Legislacion que nos permitird realizar una comparacion sobre distintas leyes

de un pais referidas a un mismo tema juridico y para ello tomaremos:
VII.6.1. LEY DE MARCAS DE ARGENTINA

Sefiala en su capitulo 1 y en su articulo 1 que pueden registrarse como
marcas para distinguir productos y servicios: una 0 mas palabras con o sin
contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los
grabados; los estampados; los sellos; las imagenes; las bandas; las
combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o

de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de
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nameros; las letras y niameros por su dibujo especial; las frases publicitarias; los

relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

ARTICULO 9 - Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o
mas personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar,
transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podra deducir oposicion contra
el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su

defensa y utilizarla, salvo estipulacion en contrario.

VII.6.2. LEY DE MARCAS DE BRASIL

La informacion General sobre Registros en Brasil se encarga el Departamento
encargado de mantener un registro publico de las marcas registradas es El
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INPI.
La Ley de Marcas de Brasil Ley N° 9.279 de 14/05/96 (Ley de Propiedad
Industrial), otorgan toda la Proteccion tanto a empresas como personas Fisicas
que deseen proteger sus marcas y nombres comerciales en Brasil.
El Certificado de Registro emitido por las autoridades competentes tras un
registro de marcas en Brasil, solo es valido dentro de la Jurisdiccién Brasilera.
El registro de una marca en Brasil tiene una validez por un periodo de diez (10)
afos, pudiendo renovarse dentro de los plazos previstos por la ley de marca de
Brasil.

Para informacion sobre costos y honorarios para el registro de marcas en Brasil

VII.6.3. LEY DE MARCAS DE PERU

El Perd se adhiri6 al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial aprobado por Resolucion Legislativa N° 26375 y al Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
comercio, parte integrante del Acuerdo que establece la Organizacion Mundial
del

Comercio, aprobado por Resolucién Legislativa N° 26407;



Que, es necesario unificar en un solo cuerpo normativo la norma andina y la ley
nacional, e incorporar los estandares internacionales para la proteccion de los
derechos de propiedad industrial;

Que, la experiencia de los ultimos afios demuestra la conveniencia de efectuar
determinadas modificaciones a fin de simplificar tramites, acortar plazos y crear
mecanismos alternativos de resolucion de conflictos, asi como de otorgar
facultades adicionales al Indecopi para la adecuada vigilancia y respeto de los
derechos de propiedad industrial en el Per;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al
Congreso; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO |

ALCANCES

Articulo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y proteger los elementos
constitutivos de la propiedad industrial que se detallan en el articulo 3 de la
presente

Ley, de conformidad con la Constitucion Politica del Pert y los acuerdos y
tratados internacionales suscritos por el Peru sobre la materia.

Articulo 2.- La presente Ley se aplica a todos los sectores de la actividad
econOmica. Se reconoce el derecho de acceder a sus beneficios a las personas
naturales y juridicas organizadas en cualquiera de las formas permitidas por la
Constitucion

Politica y las leyes, estén domiciliadas en el pais o en el extranjero.

Articulo 3.- La proteccion reconocida por la presente Ley recae, entre otros,
sobre los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan a
continuacion:

a) Patentes de invencion;

b) Certificados de proteccion;

c) Modelos de utilidad;

d) Disefios industriales;

e) Secretos industriales;



f) Marcas de productos y de servicios;

g) Marcas colectivas;

h) Marcas de certificacion;

1) Nombres comerciales;

j) Lemas comerciales; vy,

k) Denominaciones de origen.

Articulo 4.- La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual

(Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo
relativo a patentes de invencion, certificados de proteccion, modelos de utilidad
y disefios industriales, incluyendo los procesos contenciosos en la via
administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de
licencias de uso de tecnologia, asistencia técnica, ingenieria basica y de detalle,
gerencia y franquicia, de origen extranjero.

La Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es
competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a
marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen, incluyendo
los procesos contenciosos en la via administrativa sobre la materia.

La Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), conocera y resolvera los recursos de apelacion en segunda y dltima

instancia administrativa.

CAPITULO VIII.
VIII.I. PROPIEDAD INDUSTRIAL/MARCAS O SIGNOS DISTINTIVOS.-

Segun la Ley Reglamentaria de Marcas en su Capitulo |, articulo 1; sefiala que
se entiende por marca, todo signo, emblema o denominacion caracteristica y

peculiar, con que se requiera especializar los artefactos de una fabrica, los



objetos de un comercio los productos de la tierra y de las industrias agricola,

forestal, ganadera y extractivas.

Pueden usarse como MARCAS: los nombres y denominaciones bajo una forma
distinta, las palabras o titulos de fantasia, nimeros y letras en dibujo especial o

formando combinaciones

Una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado, se pueden registrar como marcas los signos susceptibles de
representacion grafica compuesta por dibujos, emblemas, monogramas
grabados, combinaciones de palabras, envases, figuras, simbolos graficos,

letras formas tridimensionales, etc.

Una marca comercial no solo permite la identificacion de bienes o servicios

sino también representa el prestigio de sus fabricantes las marcas se dividen

en:
TIPO DEFINICION EJEMPLO
Marca . Palabra o conjunto de palabras que identifican al
Denomina - Manace
tiva producto, empresa o servicio ofertado.
Dibujos que diferencian identifican al producto, '
Marca - .
: . empresa o0 servicio ofertado. Los productos a simple
Figurativa .
vista.
Marca Son aquellas que llevan una combinacion de letras y ‘Q
Mixta dibujos, posicionan la marca en el mercado. m‘ﬁ‘ﬁﬁ
Marca Que se distinguen por la forma peculiar de un
Tridimensi .
envase o envoltorio.
onal
Un conjunto de acordes o sonido caracteristico que s
AMS‘T‘?a distinguen a una empresa, un producto o un servicio ; =
uditiva e

ofertado.




Signo de representacion grafica que distingue e
Marca identifica todos los productos o servicios que desee

Colectiva ofrecer una asociacion de personas que

comercializan un mismo producto en el mercado.

VIIl.1.2. OBJETOS DE REGISTRO DE MARCA.-

Una marca puede estar compuesta por palabras, dibujos, letras nimeros o

embalajes, objetos, emblemas o elementos figurativos, tridimensionales, etc.

Asimismo también existen marcas (sonido o melodia), siendo posible incluso
registrar marcas olfativas: como una fragancia determinada ya que la misma

puede ser protegida como marca.
VIII.1.3. SOLICITANTES.

Los solicitantes pueden ser cualquier persona natural y/o juridica nacional o

extranjera.
VIII.1.4.DURACION DEL REGISTRO DE MARCA

Segun la Decisidén 486 en su art. 152 sefiala que la duracion de un registro de
marca es de 10 afios ya que la misma una vez cumplida el plazo esta puede
ser renovada de manera definitiva por plazos de 10 afios, para ellos se debera
solicitar la renovacion de 6 meses antes de la fecha de su vencimiento (plazo

de gracia).
VIII.1.5.DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA

El registro de una marca puede otorgarle al titular de la marca varios derechos
como; los derechos de uso, transferencias y licencias de uso, ya que este acto
impide que tercera personas usen la marca sin consentimiento y presentar
oposicion a aquel que realice la competencia desleal como el de utilizar una

marca que no le pertenece a esa tercero.



VIII.1.6.FUNCIONES DE LA MARCA.

Las funciones de la marca son las siguientes:

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

Garantiza que los consumidores distingan los productos
Permiten a la empresa diferenciar sus productos.

Son un producto de comercializacion y permiten proyectar la imagen y la

reputacion de una empresa.

Pueden ser objeto de concesién de licencias y proporcionar una fuente

adicional de ingresos.
Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia.
Pueden ser importantes activos comerciales.

Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de

calidad del producto

Pueden ser utiles para obtener financiamiento.

VIII.1.7.REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Segun el reglamento vigente del Servicio Nacional de Propiedad intelectual los

requisitos para el registro de una marca son las siguientes:

Formulario de Registro de Signos Distintivos (PI-100) debidamente llenados y

firmados (3 ejemplares) de la pagina 1 firmada por el solicitante, dejando en

blanco el reverso y las paginas 3 a la 6 s6lo un ejemplar anverso y reverso).

>

>

Los poderes que fuesen necesarios.

En caso de ser la solicitud marca mixta o tridimensional el signo
figurativo se debe incluir en el formulario en formato jpg de 4x4 cm.

(formulario que se debe descargar de la pagina web de SENAPI)

El comprobante de pago de las tasas establecidas:



Pago a la cuenta fiscal del SENAPI.

PAGO SENAPI PERSONA NATURAL Y /O PERSONA NATURAL Y/O
JURIDICA JURIDICA EXTRANJERA
Solicitud de Marca Bs. 500 1000 Bs.
Titulo de Concesion Bs.250 500 Bs.

Pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Banco Unién.

» De ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido

por la autoridad que lo otorgd y, de estar previsto en la legislacién

interna del comprobante de pago de la tasa establecida.

» Toda la documentacion debera presentarse en un folder amarillo, con la
etiqueta de la marca a registrar, su clase internacional o de NIZA y el

nombre del solicitante en el mismo orden y debidamente foliado (cada

hoja con nimero correlativo).

» Carta o memorial (con o sin firma de abogado) dirigida al Director (a) de

Propiedad Industrial, solicitando el registro de marca de producto o

servicio.

VIII.1.8. RENOVACIONES Y MODIFICACIONES AL SIGNO DISTINTIVO

» Luego de obtener el titulo de concesion de marca, el usuario puede

acceder a realizar los siguientes tramites a fin de mantener actualizados

los datos de la marca

VIII.1.9. IMPORTANCIA DE LA REALIZACION DE RENOVACION DE LA

MARCA

La renovacion permite utilizar la marca registrada por otro periodo de 10 afios

protegiendo su exclusividad y particularidad.




Ya que para la renovacion de la marca el usuario debe solicitar esta renovacion
en el lapso de 6 meses antes de la fecha de vencimiento de la concesion de
Registro, 0 hasta 6 meses después, pasado este periodo la marca quedara
caducada. Es asi que los requisitos para la renovacion de una marca es la

siguiente:

» Memorial o carta de solicitud dirigida a la Directora de Propiedad
Industrial indicando el nombre del titular, domicilio, marca, clase niumero
de registro y numero de la dltima renovacion en caso de que

corresponda.

» Un ejemplar del Formulario de Renovaciones debidamente llenado que
se encuentra disponible en la pagina web de la institucion.

» Comprobante de depdsito Bancario a la cuenta fiscal del SENAPI. Ya
que de tratarse de tramites nacionales tendra el costo de Bs. 500 e
internacionales Bs. 1000, ya sean por concepto de renovacion de marca

o titulo de renovacion.

» Copia de Cedula de Identidad, si el titular es el solicitate y Poder Notarial
en caso de representacion legal. (En caso de haberse realizado otros
trAmites con la marca a renovar, como fusiones, cambios de nombre,
cambios de domicilio etc., se deberad adjuntar una copia de dichos

tramites).
VIIl.1.10 CAMBIO DE NOMBRE

El cambio de nombre es un tipo de tramite sencillo que se solicita al SENAPI
cuando la marca registrada sufre alguin cambio en su denominacion, por

ejemplo Coca Cola Company puede cambiar a Coca Cola Inc.

A través de este tramite la marca queda actualizada y protegida contra el mal

uso de terceras personas.



Los requisitos que necesita una persona para solicitar un cambio de nombre

son:

>

>

>

Carta de solicitud dirigida a la Directora de Propiedad Industrial
Testimonio de cambio de nombre protocolizado

Formulario de Solicitud de Modificacion de Registro que debe ser

descargado de la pagina del SENAPI.

Recibo Oficial de Bs. 400 si es tramite internacional y de Bs.200 si es

nacional a la cuenta fiscal del SENAPI.

En caso de representacion legal, se debe adjuntar el respectivo Poder

Notariado.

VIII.1.11.CAMBIO DE DOMICILIO

En caso de que el titular de una marca cambien de direccion y que la anterior

direccion y que la anterior direccion se haya registrado al momento de solicitar

la marca, el usuario debe realizar un trdmite de cambio de domicilio para

actualizar los registros sobre la marca o el signo distintivo registrado.

Los requisitos necesarios para solicitar un cambio de domicilio son:

>

>

Carta de solicitud dirigida a la Directora de Propiedad
Testimonio de Cambio de Domicilio protocolizado

Formulario de Solicitud de Modificaciones de Registro que debe ser
descargado de la pagina web del SENAPI.

Recibo Oficial de Bs.400 si es tramite es internacional y Bs. 200 si es

nacional a la cuenta del SENAPI.

En caso de representacion legal, se debe adjuntar el respectivo Poder

Notariado.



VIII.1.12.LA IMPORTANCIA DE LA FUSION DENTRO DE LA MARCA.

Es el tramite de fusion consiste en la union de dos empresas o dos
representantes de marcas, deciden crear una firma nueva a partir de la mezcla

de ambas.

Los requisitos para realizar un tramite de fusion son las siguientes:
e Carta de solicitud dirigida a la Directora de Propiedad Industrial.
e Testimonio de fusion protocolizado

e Formulario de solicitud de Modificacibn de Registro que debe ser

descargado de la pagina web del SENAPI.

e Recibo Oficial de Bs. 400 si el trdmite internacional y Bs. 200 si es

nacional

e En Caso de representacion legal, se debe adjuntar el respectivo Poder

notariado.
VIII.1.13.TRANSFERENCIA DE MARCA.

La transferencia de marca se refiere a la venta del derecho propietario y de
exclusiva realizada por el titular de una marca concedida a favor de una nueva
persona que figurard como nuevo propietario y titular de una marca, y para ello

los requisitos que debe cumplir son las siguientes:
e Carta de solicitud dirigida a la Directora de Propiedad Industrial
e Testimonio de transferencia protocolizado

e En caso de representacion legal , se debe adjuntar el respectivo Poder

Notariado

e Pago del Impuesto a la Transferencia



e Recibo Oficial de Bs.500 si el trdmite es internacional y Bs. 250si es
nacional, monto que debera ser recaudada la cuenta fiscal del SENAPI.

VII.1.14.LA IMPORTANCIA DE LA LICENCIA DE USO DENTRO DE LA
MARCA

Una licencia de uso es la autorizacion que realiza el titular de una marca a
favor de una tercera persona para que use la marca registrada por un

tiempo pactado sin perder el derecho propietario.
Los requisitos que requiere dicho tramite son los siguientes:

e Carta de solicitud dirigida a la Directora de Propiedad Industrial
detallando el nombre del propietario y el nombre de la empresa o
persona que recibird la licencia de uso del signo distintivo.

e Testimonio de Transferencia protocolizado.

e En caso de representacion legal, se debe adjuntar el respectivo Poder
Notariado.

e Recibo Oficial de Bs. 500 si es tramite internacional y Bs. 250 si es

tramite nacional a la cuenta fiscal del SENAPI.
VIII.1.15.NOMBRE Y LEMAS COMERCIALES

Es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial

de un comerciante en el mercado.
VIII.1.15.1.0BJETOS DE REGISTRO COMO NOMBRE COMERCIAL

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre
otros, su denominacién social, razén social u otra designacion inscrita en un

registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombre son independientes de las denominaciones o razones sociales de

las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir.



VIII.1.15.2. DIFERENCIA ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL.

MARCA

NOMBRE COMERCIAL

La marca es un signo que identifica

un producto o servicio.

El nombre comercial es una
palabra o un conjunto de ellas que
identifica a una actividad comercial

o industrial.

El derecho de la marca se adquiere

por su registro.

El derecho al nombre comercial se

adquiere por su uso.

La

separadamente del establecimiento

marca puede enajenarse

El nombre comercial va relacionado

siempre con el establecimiento.

La marca registrada caduca de
pleno derecho si no es renovada

en el plazo establecido en el Art.

El derecho exclusivo al nombre
comercial se extingue con el cese

de la actividad.

153 de la decision 486.

VIII.1.15.3. COMO SE OBTIENE EL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE UN
NOMBRE COMERCIAL

El derecho exclusivo un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de

la empresa o del establecimiento que lo usa.
Asi mismo no es obligatorio el uso del clasificador Niza es optativo.
VI11.1.15.4.DURACION DE UN REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL

Un registro de nombre comercial dura 10 afos pudiendo ser renovado por
periodos iguales y conforme a las condiciones detalladas en el art. 198 de
Decision 486.

Puede solicitar la persona natural o juridica nacional o internacional que se

dedique a realizar actividades comerciales.



VI11.1.15.5.RENOVACION DEL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL

Si es posible la renovacién de marca indefinida por plazos de 10 afios y se
debera solicitar la renovacion 6 meses antes de la fecha de vencimiento del

registro o hasta 6 meses después del vencimiento (plazo de gracia).
VIII.1.16.LEMA COMERCIAL

El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como completo de

una marca, en consecuencia solamente puede ser denominativo.

VIII.1.16.1.FRASES O PALABRAS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADAS
COMO LEMAS COMERCIALES

No podran registrarse como lemas comerciales aquellas que contengan
alusiones a productos o marcas similares o expresiones que pueden perjudicar

a dichos productos o marcas.

VIII.1.16.2.DURACION DE UN PRODUCTO REGISTRO O DE UN LEMA
COMERCIAL

El registro de un lema comercial otorga los derechos de uso, transferencias y
licencias de uso. Asimismo, impedir que terceras personas usen el lema

comercial sin consentimiento y presentar oposicion.

Asitambién debe aclarase que el lema comercial no tiene renovacion, se

renueva automaticamente con la marca principal.

VIII.1.16.3REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN NOMBRE O LEMA
COMERCIAL

» Formulario de nombres lema comercial (IP-101) debidamente llenados y

firmados.
» Los poderes que fuesen necesarios.

» El comprobante de pago de las tasas establecidas.



Pago SENAPI Persona Natural y/o | Persona Natural y/o
Juridica Nacional juridica Extranjera
Nombre Comercial Bs.750 Bs.1500
Lema Comercial Bs.750 Bs.1500
» Pago a la gaceta Oficial de Bolivia
» Mas una fotocopia del depdsito bancario.
Pago Gaceta Oficial Costo Bs.
Nombre Comercial Bs. 200
Lema Comercial Bs. 200

» Carta o memorial (con o sin firma de abogado) dirigida al Director (a) de
Propiedad Industrial, solicitando el registro del nombre o lema comercial,

debiendo especificar la marca solicitada o registrada con la cual se

usara.

» De ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido

por la autoridad que lo otorgd y, de estar previsto en la legislacion

interna, del comprobante de pago de la tasa establecida.

» Toda la documentacion debera presentarse en un folder amarillo con la
etiueta de la marca a registrar, su clase internacional o nacional y el

nombre del solicitante, en el mismo orden y debidamente foliado (cada

hoja con numero correlativo).

CAPITULO IX.

IX.1.DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS




El Derecho de Autor es un conjunto de normas que regulan los derechos que la
ley concede a los creadores de una obra artistica, sea esta de caracter musical,
literario, cinematografico o computacional y otorga a las personas naturales o
juridicas que deseen registrar sus obras, toda la proteccion y los derechos de
uso para que ésta no sea plagiada ni utilizada de forma erronea por terceras
personas, protegiendo al autor contra la Pirateria, recibiendo una retribucion por
su trabajo a través del reconocimiento y una justa contrapartida econémica.

La finalidad del derecho de autor es retribuir los esfuerzos intelectuales de los
autores y a la vez promover las ciencias, la cultura y las artes, es en cuanto a
ello que el estado hace el reconocimiento a favor de todo creador de obras

literarias o artisticas.

EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXQOS
PERMITEN REGISTRAR

» Obras Literarias e Proyectos

» Obras Musicales e Software

» Obras cinematogréficas o Esculturas
» Obras Artisticas e Pinturas, etc.

IX.1.1. DERECHOS CONEXOS

Los derechos conexos son a aquellos que brindan proteccién a quienes, sin ser
autores contribuyen con creatividad, en el proceso de poner a disposicion del

publico una obra.

Los derechos conexos ofrecen el mismo tipo de exclusividad que el derecho de
autor, ya que reconocen a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores
de fonogramas o grabaciones y los organismos de radiodifusion. Es decir, son
las personas que interpretan o ejecutan las obras, los artistas, cantantes,
actores, bailarines, musicos, declamadores, etc.Su intervencion creativa es la
base, la esencia necesaria para expresar obras musicales, dramaticas,

coreograficas, peliculas y otras.



IX.1.2. OBJETOS REGISTRABLES DENTRO DE LOS DERECHOS
CONEXOS O DERECHOS DE AUTOR

Las cosas que se pueden registrar dentro de los derechos de autor o derechos

conexos son los siguientes:
e Los libros, folletos, articulos y otros escritos.

e Las conferencias, discursos, lecciones, sermones comentarios y obras

de la misma naturaleza.
e Las obras draméaticas o dramatico musicales.

e Las obras coreogréaficas y pantomicas cuya representacion se fije por

escrito o de otra manera.
e Las composiciones musicales con letra o sin ella.

e Las obras cinematogréficas y video gramas, cualquiera sea el soporte o
procedimi9ento empleado.

e Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografia.
e Las obras de artes aplicadas, incluyendo las obras de artesania.

e Las ilustraciones, mapas, planos croquis y obras plasticas relativas a la

geografia, la topografia, la arquitectura o a las ciencias.
e Los bocetos escenograficos y las respectivas escenografias.

e Los programas de ordenador o computacion (soporte l6gico o software)
bajo reglamentacion especifica.

IX.2.LA FINALIDAD DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

El Derecho de autor es esencial para la creatividad humana al ofrecer a los
autores incentivos en forma de reconocimiento y recompensas economicas

equitativas. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgacién



de sus obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de

pirateria.

A su vez, ello contribuye a facilitar el acceso y a intensificar el disfrute de la

cultura, los conocimientos y el entretenimiento e todo el mundo.

La proteccion por derecho de autor abarca Unicamente las expresiones no las

ideas, procedimientos, métodos de operacion o conceptos matematicos en si.
IX.2.1.REQUISITOS PARA EL REGISTRO

Los requisitos que se exigen para el registro en derechos de autor son las

siguientes:

e Memorial o nota dirigida al Director de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, en la cual se debe especificar el tipo y titulo de obra que se

desea registrar.

e Formulario de solicitud de Derecho de Autor disponible en la pagina web
de la institucion, en el cual se deben consignar todos los datos de la obra
y debe estar firmado por el o los titulares solicitantes. Se debe llenar un
formulario por cada obra que se desee registrar, es decir, si el tramite se

hace cinco obras, debe existir cinco ejemplares del formulario.

e Comprobante de Depdésito Bancario a la cuenta fiscal del SENAPI, segun

el tipo de tramite solicitado u obra.

e Comprobante de Depdésito Bancario a la Gaceta Oficial de Bolivia por el
monto de Bs. 50 para la publicacion de la solicitud realizada.

e Copia de la Cedula de Identidad de los autores, titulares y solicitantes.

e En caso de realizarse representacion de un grupo, asociacion o persona
juridica, se debe adjuntar un Poder Notariado o copia legalizada del
nombre del Representantes Legal.

IX.2.2. REQUISITOS ESPECIFICOS



Los requisitos son los siguientes:

Obras literarias adjuntar dos ejemplares de la obra.
Obras artisticas adjuntar una copia o muestra de la obra.

Obras musicales y Fonogramas adjuntar un CD conteniendo las

canciones letra del tema o temas (si corresponde).

Opcionalmente: partitura, tabla tura, cifrado o acordes. En la carta 6
memorial poner el nombre de compilacion y un indice con las canciones

a registrar.

Las obras cinematografica adjuntar la obra en cualquier medio de

reproduccion y el guion.

Los programas de computacion (Software) deben incluir una copia

ejecutable del programa ademas de una descripcion del mismo.

Obra Dramatica, Coreogréficas, Pantomimicas y otros adjuntar una copia

de la obra en cualquier forma de expresion.

IX.2.3. TASA DE REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR

PAGO A SENAPI PERSONA PERSONA
NACIONAL INTERNACIONAL

Registro de tesis

Bs.100 Bs.200
Registro de libros

Bs. 200 Bs.400
Registro de Folletos y
otras Obras Bs. 50 Bs.100
Registro de Obras




Artisticas (Obras Bs. 100 Bs.200
Musicales, Obras
Dramaticas, Obras
Coreograficas

Pantominicas, Pintura,

Dibujos y otras.)

Cinematograficas Bs.150 Bs.300

Registro de Programas

de Ordenador Bs.150 Bs.300
Registro de Contratos
y otros Actos Bs. 50 Bs.100
Autorizacion de

Bs. 1000

Funcionamiento de

sociedades Colectivas

Actualizacion Anual de

Sociedades Colectivas Bs.480

Certificaciones de

Derechos de Autor Bs. 50 Bs.50
Fotocopias

Legalizadas a Bs. 10 Bs.10

Derechos de Autor

Acta de Conciliacion
Bs.50 Bs.50

IX.3. EL 1.S.B.N. (INTERNACIONAL ESTANDAR BOOK NUMBER).




También denominado como numero normalizado internacional para libros, es
un sistema internacional de numeraciéon que identifica cada titulo y la

produccion editorial de las diferentes regiones, paises o areas idiomaticas.

Es beneficioso para la comercializacion y distribucién de sus libros, los libros no
se pueden pedir ni distribuir sino tienen el ISBN, ya que a partir de que él se

genera el codigo de barras EAN 13 libros para libros.

El ISBN esta en uso desde hace mas de 35 afios y ha revolucionado el
comercio editorial 170 paises y territorios son miembros oficiales del sistema
ISBN.

IX.3.1. REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA OBTENER EL ISBN.
Para realizar la solicitud debera adjuntar los siguientes documentos:
Personas juridicas (Editoriales).

e Fotocopia de C.I. del representante legal de la editorial

e Fotocopia del C.I. del autor (es) de la obra a ser publicada.

e [Fotocopia del Deposito Legal

e Fotocopia del indice y Borrador del libro.

e Fotocopia del NIT.
Costo de Registro

Depésito Bancario de Bs. 50 a la una entidad bancaria (Banco Bisa) a nombre
de CDLLP. En ambos casos se debe entregar dos ejemplares a la CDLLP con
el numero del 1.S.B.N después de la edicion del libro.

Personas naturales (Editores - Autores)
e Fotocopia de C.I. del autor (es) de la obra a ser publicada

e [otocopia del Depdsito Legal



e Fotocopia del indice y borrador del libro.

e Fotocopia del NIT (si tuviera)
IX.4. CENTRO DE INFORMACION DE DERECHOS DE AUTOR
IX.4.1. Mision.

El centro de informacién de Derechos de Autor del SENAPI tiene como mision
gestionar los recursos de informacion respecto a las obras registradas en
Derecho de Autor en el SENAPI, poniendo a disposicion de la sociedad las

obras para la generacién y transmision del conocimiento.
IX.4.2. Vision.

Es un centro que presta servicios de informacion de derechos de autor de
manera eficaz y eficiente, para contribuir a la formacion permanente de
investigaciones, siendo la base de paradigmas investigativos y poder ser

reconocida en el &mbito nacional como un centro de informacién de calidad.
IX.4.3.0Dbjetivos.

e Poner a disposicion de la sociedad las obras registradas en el Derecho

de Autor para consultas en sala.
e Brindar informacion especializada y actualizada de los temas de interés.

e Realizar una retroalimentacion cultural e investigativa a través de la

diseminacién de informacion en los diferentes campos del conocimiento.

e Asegurar un servicio de calidad a los usuarios y a la sociedad en su

conjunto.
CAPITULO X.

X.1. DENOMINACION DE ORIGEN O INDICACIONES GEOGRAFICAS.-



La denominacién de origen es una indicacion geografica de pais, de una region
o de una zona determinada, utilizada por designar un producto originario de
ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusivamente
o esencialmente al medio geogréfico en el cual se produce, incluidos los

factores naturales y humanos:
Puede ser solicitada por:
« Personas naturales Yy juridicas
+ Autoridades estatales, departamentales, municipales o provinciales.
% Asociaciones de Productores
X.1.1.TIPOS DE DIVISION GEOGRAFICAS
Las indicaciones geograficas se dividen en:
¢ Indicaciones Geograficas de Procedencia
e Denominaciones de origen
X.1.2.INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Son indicaciones geograficas cuya funcidon consiste en brindar informacion
sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraido producido,

cultivado o elaborado.
X.1.3. DENOMINACION DE ORIGEN

Es aquella que emplea el hombre de una regién o ambito geografico y que sirve
para designar, distinguir y proteger un producto en funcion de sus especiales
caracteristicas derivadas, esencialmente, del medio geografico e que se

elabora, considerando factores naturales, climaticos y humanos.

X.1.4. SOLICITUD DE DECLARACION DE PROTECCION DE UNA
DENOMINACION DE ORIGEN



Las personas naturales o juridicas que directamente se dediquen a la
extraccion, produccion o elaboracion del producto o los productos que se
pretendan amparar con la denominacion de origen, asi como las asociaciones
de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o
municipales también se consideraran interesadas, cuando se trate de

denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.
X.1.4.1. REQUISITOS

La solicitud de declaraciéon de proteccion de una denominacion de origen se

haré por escrito ante el SENAPI, debiendo indicar:

» Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, asi

como la demostracion de su legitimo interés;
» La denominacion de origen objeto de la declaracion;

» La zona geografica delimitada de produccion, extraccion o elaboracion

del producto que se designa con la denominacién de origen;
» Los productos designados por la denominacion de origen; y,

» Una resefia de calidades, reputacion u otras caracteristicas esenciales

de los productos designados por la denominacion de origen.
» Llenado del formulario P1-100
» Recibo de pago de la tasa correspondiente

Todo, se presentara en un folder amarillo con etiqueta sefialando la
denominacion de origen objeto de la declaracion con todo los elementos

sustenta torios.

X.1.5. MODIFICACION DE UNA DECLARACION DE DENOMINACION DE
ORIGEN



La declaracion de proteccion de la denominacion de origen podra ser
modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos

antes sefialados como requisitos.

X.1.6. BENEFICIOS DE LA PROTECCION DE LA DECLARACION DE
ORIGEN

» Un concepto reconocido a nivel internacional

» Sistema de garantia del origen y de las caracteristicas del producto
establecidas expresamente en la R.A. de la declaracion de proteccion

» Una herramienta de desarrollo econémico

» Propiedad colectiva de los productores de la zona geogréfica delimitada.
Herramienta de proteccion

» Protege al productor contra las falsificaciones y la competencia desleal.

» Protege al consumidor contra los engafios.

Las indicaciones geograficas se utilizan para una gran variedad de
productosagricolas, como “Toscana” para el aceite de oliva elaborado en esa
region especifica de Italia, o “Roquefort” para el queso elaborado en una regién

determinada de Francia.

En nuestra regiéon contamos con el “CAFE DE COLOMBIA “elaborado en una

zona determinada de Colombia o del “Pisco” del Peru entre las mas conocidas.

Asi también en Bolivia tenemos a los productos como la Quinua Real del

Altiplano Sur de Bolivia y el Singani

X.1.7. QUIENES SE BENEFICIAN CON LA DECLARACION DE
PROTECCION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN

La utilizacion de denominaciones de origen con relacibn a los productos

naturales, agricolas, artesanales o industriales queda reservada exclusivamente



para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos
de produccién o de fabricacion en la localidad o regién del pais miembro

designado evocada por dicha denominacion.

X.1.8. DISENO Y ELABORACION Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

El expediente debera tener 2 tipos de documentos:
1.- Referido al lugar geogréfico.-
Se deberé presentar:
» Mapas con la descripcion geografica de la zona protegida

» Estudios del suelo, de las caracteristicas del clima, de la tierra, de la
zona donde se produce el productos con la denominacion de origen que

se protegera

» Otros documentos referidos a estudios del ambiente geogréfico que se

requieran.
2.-Referido al producto
Se deberé presentar:

» Descripcion actualizada de las caracteristicas del producto a proteger,
que pueda consistir en estudios taxondémicos, bromatologicos, genéticos

y otros.

» Descripcion de los elementos diferenciales que permiten compararlo con
otros productos que no tienen tales caracteristicas, ya sea por ser

diferente especie o por las condiciones geograficas.

Se debe demostrar que las caracteristicas de la designacion cuya proteccion se
solicita se deben esencialmente al medio geogréfico, entendiendo por ello al

ambiente fisicoasi como la mano del hombre.



La utilizacién de denominacion de origen con relacion a los productos naturales,
agricolas, artesanales o industriales queda reservada exclusivamente para los
productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de
produccion o de fabricacion en la localidad o region del Pais Miembro

designada o evocada por dicha denominacion.
CAPITULO XI
XLI. PATENTES

Una patente es un documento expedido, a solicitud por una oficina
gubernamental, que describe una invencién y que crea un privilegio legal en un
Estado determinado, durante un plazo fijo, para que pueda ser explotada por su
titular o por un tercero que tenga autorizacion para ello y que vencido el término
de la vigencia pasa a ser del dominio publico.?°

De esta definicion se puede inferir que:

» Una patente es un documento que contiene informacién, la cual puede
ser tecnoldgica, cientifica o de ambas clases;

» Una patente busca proteger una invencion;

» Una patente solo se logra obtener mediante una solicitud a la Oficina de
Patentes del pais en donde se busca la proteccion;

» Una patente crea una situacion de monopolio, el cual tiene dos
restricciones, una temporal y otra espacial. La temporal, cuya proteccion
es generalmente por un plazo de veinte afios. La condicion espacial, que
s6lo opera en el territorio en donde el Estado otorgante de la patente
tiene potestad;

» La invencion descrita, al cabo del término de proteccion pasa a ser de
dominio publico, es decir, cualquier persona puede hacer uso de ella sin

necesidad de efectuar pago alguno por dicha explotacion.??

20SERRANO MIGALLON, La Propiedad Industrial en México, Segunda Edicién, Porrua, México 1995.
2ZICARDENAS Y ESPINOSA, Invencidn, innovacién y patentes, Ed. Albedrio, 1999, México, pag. 43.



» Las Patentes son una de las forma mas antiguas de proteccion de la
propiedad intelectual y al igual que todas las formas de proteccion de la
propiedad intelectual, el objeto de un sistema de patentes consiste en
alentar el desarrollo econdémico y tecnolégico recompensado la

creatividad intelectual.?2

El significado tradicional de “invencién” se vincula con el resultado de una
actividad intelectual, en forma de un nuevo conocimiento de naturaleza técnica.
Inventar es crear a través del pensamiento, originar (un nuevo método,
instrumento etc.).2También sugiere una distincién entre creaciones y meros
descubrimientos y de manera mas general, entre invenciones y otros objetos

gue no son el resultado de un proceso inventivo.

La mayoria de las leyes de patentes existentes en el mundo no contiene una
definicion de invencion. Esto no se ha considerado como una falta, sino como
un elemento esencial para posibilitar una creciente adaptacion de la ley de
patentes al avance de la ciencia y la tecnologia.?*

Excepcionalmente, algunas de las leyes incluye una definiciéon de “invencion”,
por ejemplo el Articulo 14 sefala que “Los Paises Miembros otorgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicacidon industrial y la Ley de Patentes” de Taiwan
(Taipei — Republica de China)en su Art. 15 se refiere a una elevada creacién de

conceptos técnicos para los cuales se utilizan las leyes naturales (Art. 19).

Segun lo establecido, una invencién implica crear y no descubrir algo que

previamente no estaba revelado. Sin embargo en otras jurisdicciones, los

22 Definicién de la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual O.M.P.l. www.wipo.int.
2 Definicidn del Diccionario “Concise Oxford Dictionary, 1989, pag. 527.
24 BURNIER (1981), pég. 22



descubrimientos que resultan Utilespararesolver un problema técnico son
patentables.?®

De hecho el Concepto de Invencién que se aplica en diversos paises refiere de
manera significativa. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC no parece
interferircon tal diversidad, sefiala en el art. 27 ndm. 1) indica que los
Miembrostienenlibertadpara interpretar, de buena fe,el concepto de Invencion
dentro de sus sistemas juridicos?®, observando la aplicacion de las normas
deinterpretacion establecidas por la Convencion de Viena sobre el Derecho de
los Tratados. 2’

Es asi que los miembros pueden exigir la existencia de una invenciébn como
condicion previa para la patentabilidad.

Lo fundamental consiste en que la patente debe brindar un aporte técnico no
obvio al estado de la técnica, por medio del cual un problema técnico es
resuelto mediante métodos técnicos.

El Acuerdo sobre los ADPIC también permite a los paises miembros de la OMC
adoptar sus propias definiciones de estandares de patentabilidad, en efecto el
art. 27 num.1) dispone que ‘las patentes podran obtenerse para todas las
invencione siempre que sean nuevas entrafien una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicacién industrial”, pero no contiene ninguna especificacién
acerca de la forma en que deben ser aplicados estos criterios.

Los términos generales utilizados en el Articulo 27 nim. 1) han permitido a los
paises Miembros mantener criterios diferentes para evaluar la patentabilidad. La
definiciobn de dichos criterios constituye un aspecto clave en la politica de
patentes, y acarrea consecuencias en otras areas, como las de politica
industrial y de salud publica. Obviamente, un estandar de novedad reducido,
bajos parametros para evaluar la actividad inventiva y, la amplitud del concepto

de aplicacion industrial o utilidad, llevara a que un mayor namero de solicitudes

25 |a Convencién Europea de Patentes solo excluye de la patentabilidad a los descubrimientos como
tales, Cook (2002), Pag.187.

26 STRAUS (1996) pag. 179.

27 Articulo 31 y 32 de la Convencidn, el método de interpretacién codificado por esta Convencién se ha
utilizado ampliamente en la jurisprudencia del GATT/OMC, incluso en lo que concierne al Acuerdo sobre
los ADPIC, Franket (2006).



sean concedidas en un pais en particular. Un gran nimero de patentes concedi-
das basadas en estandares bajos de patentabilidad puede producir limitaciones
innecesarias en la competencia, sin existir un equilibrio en términos de mayor

innovacion para abordar las necesidades de la sociedad.

Si bien la mayoria de los paises del mundo aplica un requisito de novedad
absoluto (es decir, cualquier tipo de divulgacion que se realice en cualquier
parte del mundo antes de la fecha de presentacion de la solicitud, impide el
otorgamiento de una patente), algunos paises mantienen un doble estandar de
novedad, que depende del lugar donde la invencién fue divulgada, dentro o

fuera de su territorio.?8

En la practica, algunas oficinas de patentes interpretan el concepto de novedad
de manera restringida y requieren una divulgacion “fotografica” de la invencion
en un unico documento previo para considerar que no existe novedad. Para los
que tienen experiencia en solicitar patentes, vencer los obstaculos de novedad
puede ser sblo una cuestion de disefiar las solicitudes de manera inteligente.

No obstante, los Miembros de la OMC no estan obligados a aplicar un concepto
en particular de novedad, y pueden adoptar uno que refleje, de manera objetiva,
si la invencién que se reivindica es genuinamente nueva o no. Por ejemplo,
pueden considerar como falta de novedad una invencidén que no esté descripta
expresdisberbis en un documento, pero que puede inferirse del mismo, asi
como las invenciones seleccionadas de una familia de compuestos ya divulgada
(las denominadas “invenciones de seleccién”). Ademas, la novedad no puede

ser usualmente invocada cuando una propiedad que se encontré6 en una

2815 Legislaciéon Estado Unidense, “Se tendra el derecho de obtener una patente si la invencién no fue conocida o utilizada por
terceros dentro de este pais, o si no fue patentada o descripta en una publicacién impresa en este pais o en otro pais, previamente
a que la inventase el solicitante de la patente, o si la invencion fue patentada o descripta en una publicacién impresa en este pais o
en otro, o si hubiese sido de uso publico o estado en venta en este pais con anterioridad a un afio a partir de la fecha de solicitud
de la patente en los Estados Unidos de Norteamérica...” (Titulo 35 U.S.C, Articulo 102). Respondiendo al cuestionamiento sobre el
estandar de novedad que se aplica bajo este Articulo, Estados Unidos sostuvo que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene “ninguna
disposicion que indique como los Miembros de la OMC deben definir qué invenciones deben considerarse “nuevas” dentro de sus
sistemas nacionales” y que, por consiguiente, su legislacion guarda “perfecta coherencia con las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC” (documento IP/Q3/USA/1, Mayo 1, 1998).



sustancia ya conocida puede ser considerada inherente a la misma, aun cuando

dicha propiedad no estuviese mencionada en el arte previo.

Definir el “paso inventivo no obviedad” es uno de los aspectos mas criticos
dentro de un régimen de patentes, dado que determina el nivel de contribucion
técnica que se necesita para obtener una patente y la correspondiente
limitacion para la competencia. Es necesario que los examinadores de patentes
consideren no solo lo que esta divulgado dentro del arte previo, sino aquello
qgue un individuo versado en la técnica (como, por ejemplo, una persona
capacitada y experimentada en formulaciones farmacéuticas) podria considerar
obvio a la luz de los conocimientos del arte previo. Dado que el Acuerdo sobre
los ADPIC tampoco define este concepto, los paises Miembros tienen libertad
para determinar si quieren un sistema bajo el cual se puedan patentar miles de
innovaciones incrementales, 0 un sistema que recompense variaciones mas
importantes del arte previo. Las oficinas de patentes y los tribunales pueden
aplicar criterios mas o menos laxos o estrictos para determinar el paso inventivo

y la no obviedad.

Desde el punto de vista de la salud publica, la mejor politica pareceria ser la
aplicacion de un estandar estricto de invencién®®para promover innovaciones
genuinas e impedir la existencia de limitaciones irrazonables sobre la
competencia y el acceso a medicamentos existentes. Esto implica que el
“‘individuo versado en la técnica” debe poseer cierto conocimiento especializado
y no ser, simplemente, alguien con conocimientos comunes 0 muy generales
sobre el campo técnico en cuestion. Un individuo versado en la técnica no es
meramente un experto en su campo técnico, sino una persona que debe contar
con cierto grado de imaginacion e intuicion. No so6lo debe basarse en la
documentacion que encuentre en la busqueda de novedad, sino aplicar su
experiencia y conocimientos. Este examinador debe ser particularmente estricto

al evaluar el paso inventivo.

2%Banco Mundial, 2001, péag. 147, que recomienda que los paises en desarrollo, en términos generales, apliquen criterios estrictos
para el otorgamiento de patentes.



Finalmente, las invenciones deben ser susceptibles de aplicacién industrial,
dado que el objetivo del derecho de patentes es proteger las soluciones
técnicas para un problema dado, y no el conocimiento abstracto. En algunos
paises, como los Estados Unidos de Norteamérica, es suficiente demostrar que
la invencion tiene utilidad, lo cual, claramente, permite un margen de
patentabilidad méas amplio que el concepto mas restrictivo de “aplicacion
industrial”. Como en el caso de novedad y paso inventivo, el Acuerdo sobre los
ADPIC no define qué criterios deben aplicarse para determinar la utilidad o
aplicacion industrial. La aplicacion de estos requisitos resulta problematica en
quimica y biociencias al no haber una experimentacién concreta, dado que
éstas son ciencias empiricas, con escasa capacidad de prediccion acerca de

las propiedades especificas de las sustancias obtenibles.

Las reivindicaciones de las patentes deberian incluir, como minimo, una
solucion técnicamente viable y no meramente un problema irresuelto o un
resultado especulativo o deseado. Otro elemento importante en la evaluacion
de solicitudes de patentes, o de patentes concedidas, es la divulgacién de la

invencion. Segun el articulo 29. Num.1) del Acuerdo sobre los ADPIC sefiala:

“‘Los Miembros exigiran al solicitante de una patente que divulgue la invencidn
de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas
en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencién, y podran exigir
que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invencién que
conozca el inventor en la fecha de la presentacion de la solicitud o, si se

reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud”.

La falta de divulgacion suficiente puede provocar el rechazo de una solicitud o
la invalidacion de una patente. Este requisito es de particular importancia dentro
del campo quimico y farmacéutico para poder reproducir la invencién durante la

duracion de la patente (por ejemplo, en el caso de una licencia obligatoria) o



luego del vencimiento de la patente. Se deben considerar especialmente los
casos en los que se reivindica un gran numero (a veces, millones) de

compuestos que pertenecen a un grupo caracterizado por elementos en coman.

Finalmente, una regla general dentro del derecho de patentes es que la patente
debe cubrir un solo concepto inventivo, es decir, debe existir “unidad de
invencion”. Esto significa que la materia que se reivindica debe compartir las
mismas caracteristicas técnicas, que se interpretan como las contribuciones
gue cada una de las invenciones reivindicadas, consideradas como un todo,

otorgan por sobre la técnica anterior.

En resumen, las formas en que las leyes nacionales conceptualicen la nocién
de invencién, como se apliquen los estandares de patentbilidad, los requisitos
de divulgaciéon y de unidad de invencion, seradn claves para determinar la
admision o el rechazo de diferentes tipos de reivindicaciones de invenciones

farmacéuticas.

X1.1.1.0Objetivo de una Patente:

El objetivo de una patente consiste en brindar proteccion a los adelantos
tecnoldgicos. La teoria dispone que la proteccién por patente recompense no
solo a la creacién de una invencién, sino también el perfeccionamiento de una
invencion para hacerla tecnolégicamente factible y comercializable. Este tipo de
incentivo sirve de estimulo a la creatividad adicional y alienta a las empresas a
seguir desarrollando la nueva tecnologia para hacerla comercializable, util para

el publico y deseable para su bienestar.3¢

Por todo lo expuesto anteriormente ahora veremos que las patentes se dividen

en:

TIPO DEFINICION EJEMPLO

30 Definicidn de la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual O.M.P.I. www.wipo.int.



Modelos  Utensilio ya existente que ha sido mejorado o implementado para ~
de

. gue su uso sea mas optimo. 8
Utilidad ]
Esquema

de Soporte electrénico en el cual existen varias interconexiones que

Trazado |0 hacen novedoso en la industria electronica y se refiere a la

de disposicion tridimensional de los elementos componentes de un

Circuitos o
Integrad circuito integrado.
os
Diseii Objeto creado por el hombre para ser utilizado como modelo de
isefio
Industria  Produccion, es decir que tienen un patron original ya sea para

| brindar confort o por simple estética.

XI.1.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Segun los principios universales pregonados por la doctrina y la legislacion, la
proteccion del invento depende de la satisfaccion de condiciones que pueden
ser de dos tipos: condiciones positivas de patentabilidad y condiciones
negativas de patentabilidad.3!

Por lo tanto los requisitos que requiere la patentabilidad son:

» Novedad
> Nivel Inventivo
> Susceptibles de Aplicacion
No se consideran invenciones:
» Los descubrimientos, las teoriascientificas y los métodos matematicos.
» El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza.

» Las obras literarias y articas o cualquier otra protegida por el derecho de

autor;

31Conferencia “INVENCIONES'. Lic. Adalberto Pérez Galindo. Examinador de Patentes. OCPI



» Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades

intelectuales, juegos.
X1.1.3.DURACION DE LA PATENTE

La duracion de la Patente es de 20 afios contando a partir de la fecha de

presentacion de la solicitud.
X1.2.MODELO DE UTILIDAD

Es toda nueva forma, configuracion de elementos, de algun artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o

fabricacion del objeto o efecto técnico que antes no tenia.
X1.2.1. DURACION DEL MODELO DE UTILIDAD

El plazo de duracién sera de 10 afios contando desde la fecha de presentacion

de la solicitud.
X1.3. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

Es un producto , en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales
al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones,
forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y

que este destinado a realizar una funcion electrénica.

X1.3.1. DURACION DEL TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Es de 15 afios contando desde el ultimo dia del afio en que se cred el esquema.
XI.4. DISENO INDUSTRIAL

Es la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunién de
lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma extrema bidimensional o

tridimensional, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

X1.4.1. DURACION DEL DISENO INDUSTRIAL



Tendra una duracion de 10 afios, contados desde la fecha de presentacion de

la solicitud en el Pais Miembro.

XI1.5. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

El titular tiene el derecho de impedir a terceras personas los siguientes actos:
» Fabricar el producto

» Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de
estos fines.

» Emplear el procedimiento.

X1.6. REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LAS
SOLICITUDES DE PATENTES

» Tres ejemplares de los Formularios de Solicitud impreso anverso y reverso.
» Memorial Descriptiva (impreso):

Descripcién de la invencion: Debera divulgar la invencién de manera

suficiente amplia y concreta.

Reivindicacién: Definira la materia que se desea proteger mediante la

patente, debera ser clara concisa y sustentada por la descripcion.

Dibujos: Si existiera el caso

Resumen Consiste en una sintesis de la divulgacion técnica contenida en

la solicitud de patente.

Pago a la cuenta fiscal del SENAPI.

Pago a SENAPI Persona Natural y/o Persona Natural y/o

Juridica Nacional Juridica Internacional

Patente de Invencion Bs. 400 Bs.800




Modelo de Utilidad Bs.350 Bs.700

Disefo Industrial Bs.300 Bs.600

Cabe mencionar que dos cosas importantes; la primera es que para
mantener vigente la patente debera pagarse tasas anuales vy la otra es
gue los disefios Industriales no pagan anualidades.
Pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Bs.200

» Fotocopia de Cedula de Identidad

» Memorial o nota de solicitud

Si fuese en caso de presentar:

> Prioridad si existe, en caso de que el invento ya haya sido registrado en otro
pais.

» Poder (Si la solicitud no fuera realizada por el inventor).
» Cesion de Derechos (Si fuera el caso).
XI.7. FORMATO PARA PRESENTAR EL SOPORTE ELECTRONICO

Se puede presentar el Formato Electrénico en CD o DVD donde se encontrara

la memoria descriptiva y sus respectivos dibujos en formato JPG.

La memoria descriptiva deberéa ser presentada en formato PDF.

X1.8. REQUISITOS PARA LA SEGUNDA PARTE DE LA PETENTE
» Solicitud de examen de fondo
» Recorte original de la publicacién de la Gaceta Oficial de Bolivia

» Recibo de pago por el examen de fondo



La solicitud se tendra que realizar dentro de los 6 meses desde la fecha de la

publicacion para patentes de invencion.

La solicitud se realizara dentro de los 3 meses desde la fecha de3 publicacion
para Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Si no se realiza la solicitud de
Segunda Parte dentro de los plazos establecidos estos caeran en ABANDONO.

Es que por tal motivo que el pago de anualidades debe estar al dia.

CAPITULO Xl

Xll.1. LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE UNA CREACION
INTELECTUAL

El inventor, autor o titular de la marca, mediante el registro en el SENAPI
protege su creacion contra cualquier acto de pirateria.
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual cuenta con una pagina web donde
se encuentran disponibles todos los requisitos necesarios para solicitar el
registro de la Propiedad Intelectual.
Todos los formularios de solicitud de registro se encuentran disponibles para
descargarlos y llenarlos a través del internet.

Esto permite hacer la presentacion de los documentos con mayor celeridad,
acortando el tiempo de la tramitacion.
El usuario puede consultar sobre las publicaciones realizadas en la gaceta
oficial de Bolivia en la pagina web, e informarse sobre las actividades, tarifas y
demasnoticias relacionadas con la institucion.

Por otro lado el usuario puede expresar sus dudas, quejas, 0 sugerencias que
seran atendidas con celeridad.

Asimismo aclarar que antes de iniciar el tramite de registro de una propiedad

intelectual se recomienda efectuar la solicitud de una busqueda.

XI.2.LA IMPORTANCIA DE LA BUSQUEDA DENTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Una “Busqueda” es la revision que se realiza en la base de datos de Signos

Distintivos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), para



verificar la existencia de signos distintivos idénticos o similares a los que se
desea registrar.

Al realizar este procedimiento, el usuario garantiza su derecho de singularidad y
propiedad sobre la marca que desea registrar. Reduce en gran magnitud un
posible proceso de oposicidon posterior a la publicacion de la marca en la

Gaceta Oficial de Bolivia.

XII.3. REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA BUSQUEDA

e Carta o memorial dirigido al Director de Propiedad Industrial, solicitando
la busqueda de antecedentes de signos distintivos, productos y /o
servicios segun clasificacion Internacional de Niza.

e Formulario debidamente llenado de busqueda de antecedentes de signos
distintivos.

e Boleta de pago por concepto de busqueda a nombre del solicitante,
Bs.75 para personas naturales y / o juridicas nacionales y Bs. 150 para

personas naturales y/o juridicas extranjeras.

CAPITULO Xl
XIILL.1.INFRACCIONES

Es una accion legal ejercida por el titular de un registro contra quienes, sin
autorizacion de los titulares, realicen actos que vulneran los derechos que
confiere un registro ¢ utilizan ilegalmente ese registro como ser patentes de
invencién, modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, lemas y nombres
comerciales, debidamente reconocidos por la Decision 486 de la CAN.

Siendo que cualquier persona que tenga registrada y vigente su marca,
patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales, lemas vy

nombre comerciales.

XI11.1.1.PROCEDENCIA DE UNA ACCION DE INFRACCION



Cuando un tercero utiliza un signo idéntico o semejante a uno ya
registrado

cuando se fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca ya registrada.

Cuando se use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
registrada y cuando tal uso pueda causar confusion o riesgo de

asociacion.

XI1.1.2.PASOS PARA PRESENTAR UNA ACCION DE INFRACCION

Usted debe presentar un memorial dirigido a la Direccién de Asuntos Juridicos

del SENAPI, através de ventanilla Gnica, el mismo debera contener:

Nombre, apellido, domicilio y generales del Demandante y en su caso del
Representante Legal o Apoderado.

Nombre, apellidos, domicilio del Demandado y en su caso del
Representante Legal o Apoderado.

Objeto de la demanda.

La identificacion del registro en que se fundare su derecho, los hechos y
motivos expuestos con claridad y precision.

El derecho expuesto sucintamente.

Lugar, fecha y el domicilio procesal.

Asimismo deberda acompafar a su Demanda los comprobantes de pago
de las tasas por infraccién y de notificacion.

Adjuntar pruebas que considere pertinente destinadas a acreditar la
comision de la infraccion.

En caso de actuar a favor de un tercero y en el caso de personas
juridicas acompaniar el Testimonio de Poder original o copia legalizada.

Pago a la cuenta fiscal del SENAPI.



Pago SENAPI Persona Juridica Persona Juridica
Nacional Internacional
Infraccion Bs. 200 Bs.400
Notificaciones Bs.50 Bs.50

Una vez ingresada su demanda se seguira el siguiente procedimiento:

PRESENTACION DE
DEMANDA DE INFRACCION

ADMISION

TERMINO DE PRUEBA
DE 15 DIAS COMUNES
A LAS PARTES

ALEGATOS 5 DIAS

XIII.1.3. BENEFICI

RESOLUCION

RECURSO DE
REVOCATORIA

TUAR

RECURSO
JERARQUICO

CION DE INFRACCION

A través de la Accidn de Infraccién usted puede solicitar:

e Indemnizacién de dafios y perjuicios (seran cuantificados en la via

ordinaria).

e Retiro de los productos de las tiendas y mercados, asi como sus

envases, etiquetas y otros.

e Prohibicion de la importacibn o exportacion de los productos

infractores.



e Adopcion de las medidas necesaria para evitar la continuacién o la
repeticion de la infraccion como ser el cierre temporal o definitivo del
establecimiento denunciado o destruccion de los productosasi como

envases, etiquetas y otros.

En caso de que se vaya a realizar la importacion o la exportacion de los

productos que infrinjan su registro, usted puede solicitar “Medidas en Frontera”.

XI1.2.MEDIDA EN FRONTERA

El objetivo esencial de esta accion consiste en la suspension del despacho
aduanero de las mercancias que supongan infracciones de los derechos de
Propiedad Industrial.

Estas Son aplicadas cuando el titular del Derecho tenga motivos validos para
sospechar que se prepara la importacion de productos falsificados que lesionan
su derecho registrado.

CAPITULO X.IV.

X.IV.1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION PROPOSITIVA O
SOLUCION DEL TEMA DE INVESTIGACION

Dentro de este punto cabe mencionar que si bien la siguiente propuesta como
esta implementacion de una, estd sera de gran utilidad se La necesidad de
implementar una guia o manual dentro del Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual es importante debido a que se podra mejorar la calidad del servicio
para los usuarios y al publico en general y esto debido a que tendran al alcance
una herramienta informativa en la que puedan encontrar informacion adecuada,
saber como solicitar un determinado tramite , que requisitos se piden para
realizarlos, de qué manera debe presentarse, en si que procedimientos debe
tener para una adecuada solicitud de registro ante el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual.

El mismo que debera despejar las diversas dudas, y transmitir informacion

necesaria que requiera el usuario cuando realice su tramite, si bien no aclarara



de fondo esas dudas o lagunas en cuestion, podra brindar informacion vy

procedimiento de forma para el tramite solicitado.

X.IV.2. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA GUIA CON
RELACION A LAS UNIDADES DE SIGNOS DISTINTIVOS, PATENTES
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS PARA USUARIOS
DENTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(SENAPI)

Pues este manual debera contener los siguientes:

CONTENIDO.- Dentro de la presente guia para el uso y servicio del usuario
gue realice su respectiva consulta o Tramite dentro del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual debera contener lo siguiente:

1.-Presentacién. En el que mediante el (a) Directora del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual mencione los aspectos importantes de la institucién, sobre
todo las areas por el cual estd compuesta y la funcion administrativa que tiene
la institucion. Asimismo debera sefalar la importancia de la presente guia los
alcances que tendré la misma y el beneficio que se le otorgara al usuario.

2.- Referentes basicos. Dentro de los Referentes béasicosdeberan estar
compuestos por los objetivos generales de la institucién asi como de cada
area componente del mismo, posteriormente el Marco Legal, Marco
conceptual,Directrices generales el Compromiso de la alta direccion de la
Institucion del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, la mirada integral, los
enfoques de cada area componente de la institucién.

3.- Fases para la racionalizacion de tramites, procesos Yy
procedimientos.Deberd estar compuesta por la parte mas importante de la
guia en la que se debera primeramente identificar a cada area por el cual esta
compuesta la institucionademas de describirlas, posteriormente explicar paso

por paso la funcién de cada area de la institucién.

4.- Manual de procedimientos. Referente a este punto debera explicarse cada
paso a paso los alcances y el campo de aplicacion, objetivos, tramites,de cada
una de las areas del Servicio Nacional de Propiedad de intelectual.



Es asi que en el presente cuadro se detalla mas a fondo dicha propuesta.

Portada

La portada o la caratula debera contener lo
siguiente:

» Nombre de la entidad

» Guia

Nacional de Propiedad Intelectual.

informativa institucional del Servicio

Datos generales

de lainstitucion

Debera estar establecida claramente los datos de la
institucion, mencionando las direcciones de las otras

entidades distritales o departamentales.

Se deber& definir claramente la organizacion para la

Alcance y . L - .
. cual la guia se aplicard, identificando a quienes

contenido
estara dirigida (en este caso a los usuarios),
asimismo se deberd especificar dentro de ella las
areas a las que ira orientada.

Tabla de | Tendra que estar relacionado con los titulos de las

contenido . : : L .
secciones incluidas y la ubicacién de las mismas, con
claridad. Y en cuanto a la numeracién, tendra que
estar con la codificacion de las secciones, figuras,
diagramas, tablas, etcétera.

Paginas Deberan suministrar informacién general acerca de

Introductorias

la organizacion, el nombre y sitio de localizacion,
Indicando aquellos aspectos que se consideren de
interés para quienes seran los usuarios.

A través de este espacio la alta direccibn debe
motivar la consulta del de la guia teniendo en cuenta
los siguientes conceptos.

Mision y vision

Incluir la misién y vision de la organizacibn como
las

parametro orientador para cada una de

actividades que deben realizarse dentro de la




organizacion.

Objetivos

Estos contendran una descripcion de los objetivos de
la entidad, presentando el compromiso de la misma
respecto a los servicios que se prestan y a la calidad

de los mismos.

CONCEPTO DEL

La introduccién del caracter administrativo que puede

ser solicitado por una persona natural o extranjera.

TRAMITE
DESCRIPCION Deber& presentarse la estructura de la organizacion
DE LA | en su nivel superior, incluyendo un organigrama.

ORGANIZACION

Que indigue también la responsabilidad, la autoridad
y la estructura de interrelacién de las diferentes areas
por las que estad compuesto el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual.

USUARIO AL Personas naturales y/o juridicas que se sientanafecte
QUE VA a sus intereses comerciales.
DIRIGIDO
NORMAS Normativa de propiedad industrial: * decision 486 -
LEGALES QUE |comunidad andina de naciones (can) <« ley
REGULAN EL reglamentaria de marcas 1918 - clasificacion de Niza
TRAMITE * ley de privilegios industriales 1916 « reglamento
interno del SENAPI.
COSTO EN LA | Deberé contener los costos delos servicios, tarifarios
MONEDA y cuentas para depdsito bancario deberan de manera
REGULAR: detallada.
DURACION
MAXIMA

REGULADA POR
NORMA LEGAL




(EN DIAS) O Tendra que establecerse de manera clara y concisa
CALCULADA |los plazos de duracién de la tramitacion de cada

POR LA proceso referente a su area y en la base a la
INSTITUCION: | normativa legal aplicable del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual.

(Decisiébn 486 de la Comunidad Andina de las

Naciones)
AREA DONDE > Signos distintivos
SE TRAMITARA : » Patentes

> Derechos de autor

» Derechos Conexos

CIUDAD(ES) EN |Datos referentes de la jurisdiccion donde se realice el
QUE SE ATIENDE | tramite correspondiente.

CONCLUSIONES GENERALES

En conclusion debo sefalar que el presente trabajo de investigacion tienela
finalidad de que sera un elemento propositivo para la institucién como es el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y que a través de ello se pueda
mejorar la calidad de atencion al usuario al momento de que el mismo realice
sus trAmites correspondientes, que esta guia sea un instrumento que esté al
alcance del usuario y le permita tener mayor y mejor informacién acerca de las
diferentes areas por la que esta compuesta el Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual.

Ademas que el presente trabajo durante esta etapa de investigacion tuvo que
desarrollarse por diferentes etapas siendo a la vez una investigacion de
constantes modificaciones y actualizaciones por los sucesos cambiantes dentro
de la institucion y esto debido a que en diferentes oportunidades la informacion

presentaba cambios.



Es asi que en conclusion debo manifestar que durante este tiempo de la
realizacion de la monografia como estudiante de Derecho y Pasante de Trabajo
Dirigido dentro del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual pude conocer a
las diferentes areas o unidades por el que estd compuesto el Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual, y observar este tipo de falencias que presenta la
institucion para con sus diferentes areas o0 unidades arrojando como
consecuencia la desactualizacion, desconocimiento y falta de informacion de

los usuario al momento de realizar cualquier tramite en la institucion.

RECOMENDACIONES

Respecto a las recomendaciones simplemente sefialar que una institucion
como es el Servicio Nacional de Propiedad intelectual aun requiere de mayores
politicas y proyectos de publicidad e informacion y sobre todo para la mejora
respecto a la calidad de atencién y servicio al usuario, siendo que el mismo al
estar compuesta por diferentes unidades estas se presentan de manera
compleja para la solicitud de registro para el usuario desconociendo y

encontrandose perdido al momento de querer presentar su solicitud de registro.
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ANEXOS
DERECHOS DEL AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Leccion Primera

1.- Antecedentes Historicos: Evaluacion del derecho del Autor a través del
tiempo.

Epoca antigua siglo xv. Estatuto de la reina Ana. Etapas de la evolucién
legislativa del Derecho del autor. Desarrollo territorial de los Derechos
Intelectuales. Declaracion Universal de Los Derechos del Hombre/ Art. 27 de la
carta de las naciones Unidas) los Derechos Humanos. Su desarrollo y situacion
actual. Desarrollo de las manifestaciones culturales. Consagracion de las dos
ramas de los Derechos Intelectuales. Derecho de Autor y conexos y Derechos
de la Propiedad Industrial.

Leccion Segunda

2.- Evolucion Legislativa en el Paraguay. Antecedentes Nacionales. El Derecho
Indiano. Epoca Colonial. Periodo de la Independencia. Historia de la Proteccién
delos Derechos Intelectuales. Constitucion de 1870. Constitucion de 1940.
Antecedentes de la Ley N° 94/51 Decretos Reglamentarios N° 6.601/51. Codigo
Penal de 1914. Nuevo Cdadigo Penal N° 1.160/97. Constitucion del afio 1992.
Ley N° 1328/98 y Decretos Reglamentarios N° 5.159/99 Normas y Comentarios.
Leccion Tercera

3.- El Derecho del Autor. Naturaleza Juridica teorias. Analisis critico de cada
una de ellas. Denominacion. Objeto. Sujetos. Titulares. Derivados. El Estado
como titular del Derecho de Autor. Casos. El Autor en nuestro Derecho.
Leccion Cuarta

4.- Contenido del Derecho del Autor. Primera parte. EI Derecho Moral.
Denominacion. Caracteristicas. Amplitud del Derecho de Autor. Derecho a la
Divulgacion de la obra. Derecho a la Paternidad de la Obra. Derecho a la
antigiedad. Derecho a la modificacion. Derecho de arrepentimiento. El Contrato
de Traduccion y normas que la rigen.

Leccion Quinta.



5.- Contenido del Derecho del Autor. Segunda Parte. El Derecho Patrimonial.
Limitado en el tiempo. Derecho Renunciable. Derecho embargable. Derecho de
Preproduccion. Derecho de Representacion. Derecho de elaboracion. El Droat
de Suitte

Leccion Sexta

6.- Limitaciones al ejercicio del Derecho de Autor. Limitaciones de orden
publico.Vigencia del Derecho de Autor en el tiempo. El dominio publico pegante.
Las licencias. Licencias obligatorias. Licencias legales. Licencias gratuitas.
Acuerdos de Licencias. Usos gratuitos libres. Copias Privadas. Fines
Didacticos. Derecho de cita. Uso para informacion. Otros supuestos.

Leccion Séptima.

7.- Los Derechos Conexos. Convencion de Roma de 1961. Contenidos que
abarcan los Derechos conexos. Artistas. Intérpretes y ejecutantes. Productores
de fonogramas y organismos de radiodifusion. El seudénimo. Derecho de efigie.
Cartas misivas. Titulos de la obra. Retratos. Caricaturas. Fotografias y
coreogréficas. Emision de radio y television. Informaciones de prensa. Escritos
Judiciales y exposiciones parlamentaria. Las nuevas figuras del Derecho
Moderno.

El Harward y el software. La proteccion del software en la legislacion positiva.
Los circuitos integrados. Antecedentes de las comunicaciones via satélite. La

television por cable. La grabacion digital. Las fichas épticas. El Internet.
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