LAS MODIFICACIONES DE LISBOA AL CONVENIC
DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

I.a conferencia diplomatica reunida en Lishoa durante los dias 6
a4 31 de octubre de 1958 v en la cual han participado casi todos los paises
que forman la Unién Internacional para la proteccion de la propiedad in-
dustnial, y entre ellos México, ha revisado el Convenic de Paris para la
proteccion de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (revisado
en Druselas en 14 de diciembre de 1900; en Washington en 2 de junio
de 1911; en 1.a Haya en 6 de noviembre de 1925 y en Londres en 2 de
junio de 1934).

Dicha Conferencia ha revisado también el texto del Arreglo de
Madrid referente a la represion de las falsas indicaciones de procedencia,
de 14 de abril de 1891 (revisado en Washington en 2 de junio de 1934}.
Iil resultado de esta revisin ha sido, sin embargo, muy pequefio, pues se
ha limitado a cambiar, en diferentes lugares del texto, la expresion
“falsas indicaciones de procedencia” por “indicaciones de procedencia
falsas o falaces”.

Por otra parte, varios de los paises asistentes a la Conferencia (Cu-
La, Iispafia, Francia, Reptblica Popular de Hungria, Israel, Italia, Ma-
rruecos, Portugal y Reptiblica Popular de Rumania) han firmado un
nuevo Arreglo para la proteccion de las denominaciones de origen y su
registro internacional,

A continuacién vamos a examinar las modificaciones y adiciones de
que han sido objeto el Convenio de Paris.

Alcance de la proteccion de la propiedad industrial

El articulo 1% del Convenio determina, en su parrafo 2, el objeto
de la proteccién de la propiedad industrial, es decir, patentes de inven-
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cion, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas de
fabrica o de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de proce-
dencia o denominaciones de origen?! asi como la represién de la com-
petencia ilicita.

Se ha medificado este pirrafo afiadiendo “las marcas de servicio”,
o sea que se amplia el alcance de la proteccion internacional a este
moderno tipo de marca, adoptandose, como después veremos, un nuevo
articulo que establece el principio de la proteccidn de estas marcas.

Concepto de “depdsito” nacional regular, o los efectos de priovidad

El articulo 49 del Convenio establece que el que haya hecho regular-
mente el depodsito de una selicitud 2 de patente de jnvencién, de un
modelo de utilidad, de un dibujo o modelo industrial, de una marca de
fabrica o de comercio, en uno de los paises de la Unién, o su causahabien-
te, gozard, para efectuar el depdsito en los otros paises, de un derecho de
prioridad durante los plazos que se determinan en el mismo articulo.
Ahora bien, el parrafo 2 de la letra A de este articulo dice: “se reconoce
como dando origen al derecho de prioridad a todo depdsito que tenga va-
Ior de un depdsito nacional regular”,

El problema planteado por el texto es el de si se puede considerar
como “‘regularmente hecho”, a tales efectos de la reivindicacién de la prio-
ridad, el primer depdsito de una solicitud de patente cuando, estando con-
forme en cuanto a las formalidades administrativas, su objeto no es pa-
tentable segin la legislacion del pais del primer depdsite. Un ejemplo
seria el de una solicitud, en Espafia, de una patente que tenga por objeto

1 Lamentamos que se haya mantenido esta redaccidn que considera como si-
nénimo los conceptos de indicacion de procedencia y denominacién de origen,
cuando se trata de dos conceptos diferentes, Véanse nuestros trabajos Las dewomina-
ciones de origen, en “Revista de Derecho Mercantit”, Madrid, N°® 49, 1954, pags.
107 v ss; Las indicaciones de procedencia en los productos, en la misma revista,
num. 63, 1957, pags. 91 y ss; Denominacion de origen, en “Nueva Enciclopedia Ju-
ridica”, Barcelona, t. vi, 1954, pags. 810 y ss; vy Ler indications de provenance of
les appellations d’origine, en “La propriété industrielle”, Berna, niim. de febrero de
1959,

La traduccidm mexicana del Conwvenio, texte de La Hava, dice “nomtbres de
origen” en lugar de “denominaciones de origen” al traducir “appellations d’origine”
(Texto promulgado por DPecreto de & abril, 1930, “Diario Oficial” de 30 del mis-
mo mes).

2 Correspoude a la presentacién de la solicitud en la terminologia mexicana
(Cir. el art. 14 de 1a Ley de propiedad industrial).
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un producto, invencion no patentable segin el Derecho espafiol, pero st
segun el Derecho de otros paises, como el de México.

Ahora bien, es evidente que en virtud del derecho de prioridad, el
solicitante al presentar sus solicitudes en los otros paises de la Unidn, des-
pués de haber presentado la primera solicitud, debe encontrarse en la
misma situacion que si hubiera presentado (o depositado) la sclicitud
en el mismo momento en que se presentaba la primera solicitud en uno
de los otros pafses de la Unidn. Iisto es una consecuencia de la ficcidn
creada por el derecho de prioridad. T.a primera solicitud no tiene otro
interés para las solicitudes subsiguientes que en tanto crea un derecho
de prioridad. IEl contenido de la solicitud debe ser apreciado solamente
segin ¢l Derecho del pals de la solicitud subsiguiente y, logicamente,
debe ser indiferente la resolucidn que recaiga sobre la primera salicitud,
en el oro pais, scgun el otro Derecho nacional.

Con la finalidad de establecer de manera clara este principio en
el Convenio, se ha afadido un parrafo 3 a la letra A del articulo 4,
aue dice:

“Por deposito nacional regular se debe comprender todo depdsito
que baste a establecer la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada
en el pais en causa, sea cual sea la suerte ulterior de esta solicitud.”

Resulta evidente gue, seghn las Gltimas palabras de este parrafo, el
derecho de prioridad adquirido por la presentacién no solamente sobre-
viviri a una denegacidn por parte de la administracién, sino tam-
hién at abandono o a la retirada de la solicitud por parte del solicitante.

Concepto de primera solicitud

Con referencia a la prioridad se planteaba otro problema, ¢l del con-
cepto de “primera solicitud”. Al ser retirada, abandonada o denegada una
solicitud de patente de invencidn es evidente que no lHegaba a crear
derecho de prioridad, a los efectos de solicitudes. Por tanto, otra soli-
citud presentada posteriormente ¢podia o no podia considerarse como
primera solicitud? Fl problema estaba en determinar si de la solicitud
caducada podian derivarse derechos de prioridad.

- Ll parrafo 2 de la letra C del articulo 42 dice: “estos plazos empe-
zarin a correr en la fecha del depdsito de la primera demanda”.

Il problema ha sido resuelto afiadiendo un parrafo 4 a la letra C
de dicho articulo, que dice:
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“Debe considerarse como primera solicitud cuya fecha de depdsito
sera el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud wulterior
que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sen-
tido del anterior parrafo 2, depositada en el mismo pais de la Unidn,
a condicién que esta solicitud haya sido retirada, abandonada o dene-
gada, sin haber sido sometida a la inspeccion publica y sin dejar subsis-
tir derechos y que no haya todavia servido de base para la reivindicacion
del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrd ya servir mas
para la reivindicacion del derecho de prioridad.”

Las condiciones que exige este texto son bien estrictas y creemos
que impedird la coexistencia de derechos de prioridad derivados de so-
licitudes distintas sobre un mismo objeto.

Obligacion de indicar el nitmero de la solicitud inicial

Todavia con referencia al derecho de prioridad, hay que sefialar
que al parrafo 5 de Ja letra D del mismo articulo 4 que decia ‘“‘ulterior-
mente podrin ser pedidos otros justificantes” se le ha afadido:

“El que se prevalga de la prioridad de un deposito anterior estara
obligade a indicar el nimero de este depdsito; esta indicacidén serd pu-
blicada en las condiciones previstas en el parrafo 2 mas arriba.”

Prioridades multiples y prioridades parciales

El parrafo letra F del articulo 4 del Convenio (Texto de Londres)
dice: “ningin pais de la Union podrd rechazar una solicitud de patente
por el motivo que contenga la reivindicacién de prioridades multiples, a
condicién que haya unidad de invencion en el sentido de la ley del pais”.

Este texto resolvia plenamente el problema de las prioridades ma!-
tiples, pero es evidente que no resolvia el de las prioridades parciales.

Por prioridad multiple se entiende la prioridad derivada de varias
solicitudes de patentes referentes al mismo objeto, presentadas en dife-
rentes momentos y que, posteriormente, reunidas las varias solicitudes
en una sola, se presenta en otro pais de la Unidn. La reivindicacion de
esta prioridad multiple es a la que se refiere el transcrito parrafo 17
Naturalmente, en tal caso de prioridad multiple, el plazo del afio debe
contarse desde la presentacion o depdsito de la primera solicitud de las
varias que han dado origen a2 la prioridad multiple.

Por prioridad parcial se entiende la prioridad que se reivindica sola-
mente para una parte del objeto de la patente de una ulterior solicitud.
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Esto ocurre cuando en la ulterior solicitud se han anadido nuevos ele-
mentos al objeto descrito en la primera solicitud, o dicho de otra forma,
cuando el objeto de la primera solicitud —que da origen al derecho de
prioridad-— es sélo una parte del objeto de la ulterior solicitud.

Fn el texto de Lishoa se ha dado solucion a este problema y, ade-
mis, se ha mejorado en cuanto a las prioridades maltiples, al sefialarse
que éstas pueden proceder incluso de paises diferentes. '

Tl nuevo texto del parrafo F del articulo 4 dice asi:

“Ningtin pais de !la Unién podrd rechazar una prioridad o una so-
licitud de patente por el motivo de que el solicitante reivindique priori-
dades miltiples, incluso procedentes de paises diferentes, o por el mo-
tivo de que una solicitud reivindicando una o varias prioridades contenga
uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la o las solici-
tudes cuya prioridad se reivindica, a condicién, en los dos casos, que
haya unidad de invencién, en el sentido de la ley del pafs.”

“Tn lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la o las
solicitudes cuya prioridad sec reivindica, el depdsito de la solicitud ulterior
da nacimiento a un derecho de prioridad en las condiciones ordinarias.”

Division de una solicitud en varias

El parrafo G del articulo 4, en su texto de Londres, dice:

“Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el
solicitante podra dividir la solicitud en un cierto nimere de solicitudes
divisionarias conservando como fecha de cada una la fecha de la solici-
tud inicial y, si ha lugar, el beneficio del derecho de prioridad.”

Trn el texto de Lisboa se ha afiadido otro parrafo, sefialaindose como
parrafo 1 el que hemos transcrito y que cra anico. Il parrafo 2 dice asi:

“T71 solicitante podrd también, por su propia iniciativa, dividir la
solicitud de patente, conservando como fecha de cada solicitud divisio-
naria la fecha de la demanda inicial, y si ha lugar el beneficio del derecho
de prioridad. Cada pais de la Unidn tendra la facultad de determinar las
condiciones en las cuales esta division serd autorizada.”

Trrechazabilidad de la patente por restricciones o limitaciones del producto
patentado u obtenido por el procedimicnto pateniodo.

Un nuevo articulo, €l 4 guater, ha sido afladido, dice ast:
“I.a concesion de una patente no podrd ser denegada y una paten-
te no podra ser invalidada por el motivo de que la venta del producto pa-
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tentade u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a res-
ricciones o limitaciones en la legislacion nacional.”

El alcance de este articulo no necesita ningan comentario. Baste
decir que creemos que es una mayor proteccion de las invenciones en
cste tiempo de intervencionismo del Estado en la vida econémica y que
sit alcance comprende también a los inventos relacionados con la ener-
gia atémica. Y, por otra parte, las posibi'idades legales de industrializa-
cion o explotacion industrial es algo independiente de la concesidén de
patentes de invencidn y de los derechos que tales patentes conceden a
sus titulares.

Licencia obligatoria por folte de explotacién de la patente

En el articulo 59 -se han introducido diversas modificaciones refe-
rentes a la licencia obligatoria por falta de explotacién del objeto de Ia
patente.

En primer lugar, ha sido modificado el parrafo 2 de la letra A, en
el que se estableciz que “Cada uno de los pafses de la Union tendrd la
facultad de tomar las medidas legislativas necesarios para prevenir los
abusos que podrian resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido
por la patente, por ejemplo, la falta de explotacion.”

Las “medidas legislativas necesarias” han sido reemplazadas por
las “medidas legislativas preveyendo la concesion de licencias obligato-
rias”.

Por lo tanto, las medidas a tomar, que quedaban al arbitrio del le-
gistador de cada pais, ahora se han precisado, se han concretado. T.as
posibilidades de los legisladores nacionales son mds estrechas y ha que-
dado retringida su libertad de accién. Lsta modificacién no tiene imposr-
tancia en los paises cuyo Derecho ya prevé la concesion de las licencias
obligatorias, como es el de México. Contrariamente, tiene una gran im-
portancia en los paises en que “las medidas legislativas” que se habian
previsto no eran precisamente la licencia obligatoria. Asi, por ejemplo,
el caso de Espafia. La licencia obligatoria no se conoce en el Derecho
espafiol. En el sistema espafiol, el titular de la patente puede dejarla ca-
ducar si no efecta, por medio de! Registro de la Propiedad Industrial,
el ofrecimiento de explotacién del objeto patentado, o sea de licencia,
mientras que en el sistema de licencia obligatoria la patente no caduca por
falta de explotacion. En el sistema espafiol es el titular de la patente guien
ofrece la licencia, mientras que en el otro sistema, es un tercero quien
puede solicitarla.
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El parrafo 3 de la letra A del mismo articulo que decia “estas medi-
das no podran prever la caducidad de la patente mis que si la concesion de
licencias obligatorias no bastara para prevenir estos abuses”, ha sido mo-
dificado suprimiendo “estas medidas” —consecuencia légica de la modi-
ficacion del pirrafo anterior— y perfeccionando la redaccion, de forma
que ahora dice; “la caducidad de la patente no podri ser prevista mas que
para el caso en que la concesidn de licencias obligatorias no haya bastado
para prevenir estos abusos”. Y ademis, la segunda frase del parrafo 4
de la misma letra A se ha afiadido al pirrafo 3. Hace referencia a la
accion anulatoria.

Las mis importantes refornias en esta materia son las introducidas
en el pirrafo 4 de Ia letra A del mismo articulo 5% y que se refieren
al plazo que da nacimiento al derecho a solicitar la licencia obligatoria;
a la no exclusividad de esta licencia v a la transmisién de la licencia por
el titular de la misma.

Il plazo, que era de tres afios a partir de la fecha de la concesion
de la patente, ha sido modificado en la siguiente forma: “cuatro afios a
partir del depdsito de la solicitud de patente, o tres afios a partir de Ja
concesidn de la patente, debiendo ser aplicado ¢l plazo que expire mais
tarde”.

Se trata, pues, de una ampliacion del plazo para la puesta en prac-
tica 0 sea la explotacion, por parte del titular de la patente.

T.a parte totalmente nueva del pdrrafo que nos ocupa dice asi:

“Tal licencia obligatoria no sera exclusiva v no podrd ser trasmi-
tida, ni siquiera bajo la forma de concesidon de sublicencia, mds que con
ia parte de la empresa o del fondo de comercio que explote esta licencia.”

O sea que una licencia obligatoria no podrd ser nunca exclusiva. Isto
plantea unos problemas de fonde muy interesantes. Segln nuestro cri-
terio, que ya tenemos expuesto en nuestro rapport al V Cengreso de la
Academia Tnternacional de Derecho Comparado, en Bruselas 19583 Ia
caducidad de una patente de invencion por falta de explotacién es una
consecuencia logica del destino de los inventos, que es pasar a ser de
1y comunidnd pablica humana, o como se dice en la terminologia juririca,
a ser del dominio pablico, ¢s decir, explotables por cualquiera Ahora
bien, la comcesidn de patentes se efectiia en virtud de la funcién de io-
mento que tiene el Estado, concediendo una exclusiva o monopuiio de
explotacién dei nuevo invento o que haga mas interesarte la nueva

3 La licence obligatoire, publicado en “Revista del lustituto de Derecho Com-
parade” de Barcelona, nium. 10, 1953, p. 243.
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explotacion precisamente por disfrutar de una exclusiva qu: permite pre-
ver un mayor rendimiento del capital que se invierta. Si el titular de Ia
patente, por las razones que sean,* no explota la invencidn, la finalicad
de fomento industrial no se cumple y entonces carece de sentido la cou-
cesiéon del monopolio y el invento debe ir a parar a su destino, que es ef
dominio ptblico. Y veiamos en el sistema de licencia obligatoria una
forma, o una férmula, para sustraer al dominio pablico los inventos que
teniendo un interéds no eran explotados por el inventor o titular de Ia
patente, muchas veces por falta de posibilidades de industrializacion, fi-
nancieras o técnicas, y cuya explotacién podia tener interés para un ter-
cero, Y todo ello aun con beneiicio para el inventor, que tiene una
remuneracion por su invencién en vez de la caducidad de su patente. Aho-
ra bien, veiamos en juego la funcién de fomento del Estado precisa-
mente al poderse conceder la licencia exclusiva que excitara el interés
de capitalistas e industriales a emprender una nueva explotacién, Si el
invento carece de interés indusirial nadie solicitard una licencia de ex-
plotacion, pero si lo tiene, es mas facil que alguten solicite una licencia
para emprender una explotacén exclusiva, que el que emprenda la ex-
plotacién en régimen de libre competencia después de haber pasado la
mvencidn al dominio publico. Y todo ello nos hacia concluir que el sis-
tema de licencia obligatoria era preferible al de caducidad de la paten-
te por falta de explotacion, por cuanto facilitaba el fomento indistrial
7 al mismo tiempo recompensaba a! inventor por su aportacién a la co-
munidad.

Ahora bien, segtn el nuevo pdrrafo del Convenio Internacional, que
ahora estamos examinando, cualguiera podri explotar el invento si re-
clama la concesion de una licencia, puesto que ¢sta no puede ser excln-
siva. Se crea, por decirlo asi, una especie de “dominio piblico pagandn’.
Evidentemente, sc salva la patente puesto que no caduca por falta de
explotacion, o dicho de otra forma, se mantienen unos derechos del in-
ventor, pero ne sabemos si éste podria lograr mayeres beneficios en un
régimen que permitiera la concesion de licencias en exclusiva. Es logico
que el que pretenda una licencia que no es exclusiva no estard dispues-
to a ofrecer al inventor condiciones tan ventajosas como si fuera en ex-
clusividad, es decir, gozando plenamente del monopolio de explotacion
que comporta una patente. Parece, sin embargo, que esta novedad res-

4 Admitiendo, sin cmbargo, las justificaciones que comimmente son acepta-
das como causa de retraso o de imposibilidad temporal.
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ponde exclusivamente al deseo de favorecer al inventor o al titular de
la patente.

La otra novedad introducida es la de la intransmisibilidad de la l-
cenicia de explotacion, a menos que sea con la empresa. Parece también
responder a un deseo de favorecer al inventor o titular de la patente,
al mismo tlempo que evitar que pueda beneficiarse ¢l titular de la
licencia.

Plazo de gracia para el pago de cuotas.

El articulo 5% bis del Convenio concedia un plazo de gracia mi-
nimo de tres meses, para el pago de las cuotas previstas para el man-
tenimiento de la propiedad industrial (parrafo 1). Iiste plazo ha sido
aumentado a seis meses.

Rehabilitacion de patentes de wvencicn por faltw de page de cuotas.

El articulo 5% bis en un segundo parraio establecia que, “para las
patentes de invencion, los paiscs miembros de Ia Unién se obligan, ade-
mas, ya sea a alargar el plazo de gracia de sers meses, ya sea a prever
la rehabilitacion de la patente caducada por falta de page de cuotas,
quedando estas medidas sometidas 'a las condiciones previstas por la
legislacidn interior”, La modificacion que hemos senalado, en el apar-
tado anterior, referente al parrafo 1 de este articulo 39 Bis, dejaba sin
razén de ser la opcidn contenida en el parraio 2. Pareceria logico que
se hubiera suprimido totalmente. Sin embargo se ha dejado, con la si-
guiente redaccion: “los paises de la Unién tienen la facultad de prever
¢l restablechmiento de las patentes de invencion caducadas a consecuen-
cia de falta de pago de tasas”.

Derechos del tituler de una poiente de procedimicnto con referencia a
producios tniroducides en ol territorio del Estado.

Un nuevo articulo 5 quafer ha sido afadide al Convenia, que basta-
ra transcribir, sin necesidad de comentario. Dice asi:

“Cuando un producto sc introduce en un pais de la Unidén donde
existe una patente protegiendo un procedimicnto de fabricacion de di-
cho producto, ef titular de la patente tendra, con referencia a! producto
introducido, todos los derechos que la legislacion del pais de importa-
cidn le counceda, a base de la patente de procedimiento, con respecto a
los productos fabricados en el propio pais”.
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Obligatoriedad de la profeccion de los dibujos v modclos.

En diversos articulos del Convenio, como el 19, que enuncia la re-
gla general de! alcance de la proteccién de la propiedad industrial, v en
los articulos 4, 11 y 12 en relacion con otras formas de propiedad indus-
trial, se habla de los dibujos y modelos industriales, como se habla tam-
bi¢n de los modelos de utilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que
en todos los paises de la Unidn se esté obligade a otorgar una protec-
cidn a tales dibujos y modelos, ni quiere decir tampoco que en todos los
paises de la Unidn la legislacion otorgue una proteccién a estas moda-
lidades de propiedad industrial. Asi vemos que los modelos de utilidad
sOlo existen en las legisiaciones de Alemania, Brasil, China, Espafa, Ita-
Ha, Japon, Tolonia y Portugal. En cuanto a dibujos ¥y modelos industria-
les hay paises de la Ulnidn que carecen de legislacion sobre la materia,
En otros es dificil senalar los limites de la proteccidn como propiedad
industrial y como propiedad Intelectual.

Se trataba de incorporar al Convenio la obligatoriedad de proteccion
en todos los paises de la Unidn, la definicion de los mismos, el concepto
de novedad de la fijacion de un plazo minimo de proteccion,

La Conferencia solo ha acordado la obligatoriedad v, asi, se ha
afiadido otro nuevo articulo, el 59 guinguies con la signiente redaccion:

“Leos dibujos y modelos industriales seran protegidos en todos los
paises de la Union”.

El principio de la independencia de las marcas v la excepeion de la pro-
tecciom de las marcas “tal cual”.

El articulo 62 del Convenio ha sido uno de los que ha planteado
mas problemas de interpretacion, llevando, en numerosos cazos, a una
interpretacidn equivocada de su texto por parte de las administraciones
v de los tribunales nacionales. Veamos, ¢n sintesis, el problenm.

Ln virtud de lo que establece ¢l articulo 2, todos los ciudadanos de
un pais de la Unidén pueden, en cualquer otro pais de la Unidn, re-
gistrar una marca en las mismas condiciones que un ciudadano del pais.
Iis lo que se llama el principio de independencia.

Tl articulo 6% hacia referencia a un caso excepcional, ¢l de la po-
sibilidad de registro en los oiros paises de la Unidn, de una marca (o
para decirlo con mayor claridad, del signo constitutivo de una marca)
registrada en el pais de origen del titular de la marca. No existe una
unidad, en las legislaciones nacionales, en cuanto a los signes que pue-
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den constituir marca. Determiinados signos que pueden constitwir marca
en un pais (como la forma de envase) no la pueden en otros. Sucede
entonces que un productor, al exportar sus productos se encontraba, en
clertos casos, que no podia proteger su marca, en muchos casos acre-
ditada, en el pais importador. Il principio de la independencia de las
marcas hacla imposible el registro de determinadas marcas en ciertos
paises. La solucidn a este problema fue crear una excepeidn al pria-
cipio de la independencin: la de la proteccidn de marcas extranjerns
“tal cual”, cs decir “tal cual” estan registradas y protegidas en el pais
de origen.

Y asi, el articulo 6° establecta que “toda marca de {abrica o de
comercio regularmente registrada en el pais de origen estard admitida al
deposito y protegida ‘tal cual’ en los otros paises de la Unidn”. 12n ¢l mis-
mo articulo se determinan los motivos por los cuales. sin embargo, pueden
ser rechazadas o invalidadas las marcas extranjeras cuya proteccion “‘tal
cual” se solicita: 1% las que atacan los derechos adquiridos por terceros;
20 tas que cstén desprovistas de todo cardcter distintivo, que estin for-
madas exclusivamente por signos descriptivos o gue se han convertido
en usuakbes; 32 las que son contrarias a ta moral o al orden pablico.

0 sea, que el alcance def artienlo 69 se liwita a la proteccion “tal
cual” de los signos en cuanto se trata exclusivamente de la regisirabi'i-
dad de la forma del signo mismo.

Para la obtencidn de esta proteceion, que vepresenta un privilegio
de los extranjeros de los palses uniomistas sobre los propios nacionales,
es logicamente necesario ¢l previo registro en ¢l pais de origen. Y en
la Jetra € del articulo 6% se deline de manera conereta ¢l concepto de
“pais de origen” para evitar que un nacional de un pais pueda burlar
su ley nacional, registrando previamente en ofro pais de la Union un
signo no registrable en su pais y solicitando después la proteccion de
marca extranjera “tal cual™.

Ahora Dblen, si tenemos en cuenta, ademas, ¢! principio de in-
dependencia establecido en el articulo 22, este requisito del previo re-
gistro en el pais de origen, ldgicamente, solo es exigible para los casos
en que se solicita Ja proteccién de marcas “tal cual”, pero no para los
otros casos.

Todeo ¢ste problema ha sido resuelto, por la Conferencia de Lisboa,
trasladando a un nuevo articulo 6% quinguies el antiguo contenido del
articulo 69 con algunas reformas, y redactando un articulo 6 que es-
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tablece de manera concreta y terminante el repetido principio de inde-
pendencia,
El nuevo texto del articulo 62 dice:

“1) Las condiciones de depédsito y de registro de las marcas de fa-
brica o de comercio serin determinadas en cada pais de la Unién por
su legislacion nacional,

“2) Sin embargo, una marca depositada por un stibdito de un pais
de Ja Unidn en uno cualquiera de los paises de la Unién no podra ser
rechazada o invalidada por el motivo que no haya sido depositada, regis-
trada o renovada en el pais de origen.

“3) Una marca regularmente registrada en un pais de la Unidn
sera considerada como independiente de las marcas registradas en los
otros paises de la Unién, comprendiendo el pais de origen”.

Y el nuevo articulo 69 guinguies reproduce el antiguo texto del
articulo 69 con algunas modificaciones de ordenacion y de redaccion
que mejoran el texto sin alterar el fondo, y de forma que los motivos
de inadmisiéon de la marca “tal cual” revisten un caricter expresamente
limitativo, Antes, el principio de la letra B decia: “Sin embargo, podran
ser rechazadas o invalidadas...” Ahora dice: “l.as marcas de {fabrica
o de comercio, consideradas en este articulo, no podran ser inadmitidas al
registro o invalidadas mas que en los casos siguientes.,.” En conse-
cuencia, se ha juzgado necesario reservar la aplicacion de las disposicio-
nes del Convenio referentes a la competencia ilicita (o desleal, como dice
el texto) bajo una forma general, que deja entera libertad de apreciacidn
y de accidn a los Estados. Se ha aftadido a dicha letra B la frase siguien-
te: “Queda, sin embargo, reservada la aplicacion del articulo 10 bis™.

Ademas, se afiade un nuevo parrafe (letra D) que establece que
“nadie podra beneficiar de las disposiciones del presente articulo si la
marca de la cual reivindica la proteccion no esta registrada en el pais
de origen”, con lo cual se determina bien claramente la dependencia de
Ia marca “tal cual”, como una excepcién del principio de independencia
ahora expresamente establecido en el nuevo texto del articulo 69, que
hemos senalado.

La proteccidn de las marcas notoriamente conocidas,

El articulo 69 bis establece una proteccién para las marcas extran-
jeras notoriamente conocidas, aunque no estén registradas en ¢l pais im-
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portador, por lo cual, los paises de la Union se obligan a denegar o a
invalidar €l registro de una marca que constituya reproduccién, imita-
cion o traduccidn, susceptible de crear una confusion, de una marca
notoriamente conocida como la marca de una persona admitida a bene-
ficarse del Convenio. Ahora se ha afiadido al texto de dicho articulo
(parrafo 1) la obligacién de prohibir el uso, ademis de denegar o in-
validar el registro.

El parrafo 2 del articulo establecia un plazo de tres afios para re-
clamar la anulacién de la marca. Ahora se ha aumentado €l plazo a ciaco
afios, precisindose que se cuentan desde la fecha de registro. No se
fija un plazo para que pueda reclamarse la prohibicién del uso y se deja
a los paises de la Unidn la facultad de prever un plazo.

Proteccién de los emblemas de las organizaciones internacionales. Bande-
ras de los Estados.

T2l articulo 62 ter, referente a la proteccion de los emblemas de
Tistado y de los punzones oficiales de control y de garantia, ha sido
modificado ampliando la proteccidon a las armas, banderas y otros em-
blemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales in-
tergubernamentales.

La otra modificacién de este articulo es qie dispensa de notifica-
cién previa para las banderas de los Lstados.

Marcas de seruvicio.

Como ya hemos dicho, en el articulo 19 del Convento se han afiadi-
do lag marcas de servicio.

Por otra parte se ha creado un nuevo articulo 6 sexies, que dice:

“Los paises de la Union se obligan a proteger las marcas de servi-
cio. No estan obligados a prever el registro de estas marcas”.

Desde hace algunos afios diversos sectores de la vida industrial y
comercial vienen reclamando la proteccion de las marcas de servicio
con objeto de proteger los signos distintivos de los servicios que prestan.
Tas leyes de los Estados Unidos de América, de Filipinas y del Canada
protegen va las marcas de servicio,

La incorporacién de este nuevoe concepto de marca al texto del
Convenio ha sido un gran progreso para la marca de servicio, pues no
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hay duda que ello contribuird en gran manera a influir las leyes nacio-
nales en ¢f sentido de otorgar una proteccién a tales marcas o signos.
Pero también hay que reconocer que la incorporacién al texto interna-
cional ha sido tiinida, seguramente porque no habia la posibilided de
ir méds lejos. Lis cierto que los paises de la Unidn sc obligan a proteger
las marcas de servicio, pero al mismo tiempo no se obligan a estable-
cer un registro de las mismas. Parece “un quiero y no quiero”. El es-
tablecer una proteccion de tales marcas, sin registro de las mismas, nos
parece todavia una proteccién mas amplia gue con registro vy, ademas,
un trate mis favorable que el concedido a las marcas de los productos.
Pero no es aqui el lugar, dentro de los limites de este trabajo, de hacer
un estudio de las marcas de servicio, que reservamos para otro moniento.

Marcas registradas a nombre de un agenfe o representante del titular
de la marca,

Se ha afadido un articulo 6% septies referente a este problema.

Iil problema es el siguiente: ¢l registro, en un pais, de una marca
extranjera, por ¢l agente o representante del produdtor exranjero o
titular de la marca en su pais. Este problema no es un problema creadn
por Ia doctrina m: les juristas, como su propia naturaleza muestra, sino
un problema creado por la rcalidad de la misma vida comercial y que,
por ello, ha venido intcresando a diversos organismos representantes de
los industriales y comerciantes. s un problema cuyo planteamiento sc
debe a los casos Irecuenies gue se producen, como muestra la juris-
prudencia de diversos paises.

La solucion dada en el nuevo articulo del Convenio es la siguiente:

“1} Si ol agente o el representante de quien es o titular de una
marca en un pais de la Unidn solicita, sin la autorizacidon de este titu-
far, el registro de esta marca en su propio nombre, en uno o varios de
estos paises, el titular tendra el derccho de oponerse al registro solici-
tando o a reclamar la nulidad o, si la ley del pais lo permite, la trans-
ferencia en provecho suyo de dicho registro, & menos que este agente
¢ representante justifique su actuacion,

“2) Ll titular de la marca tendra, bajo las reservas del anterior
parrafo (1), el derecho de oponerse a la utilizacion de su marca por
su agente o representante, si no ha autorizado esta utilizacidn.
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“3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo
equitativo en el cual el titular de una marca deberd hacer valer los dere-
chos previstos en este articulo™.

Scbre este problema y la solucion dada al mismo tenemos que hacer
las signientes consideraciones: o

a) Sebre ol problema mismo—-Fs clerto que se producen frecuen-
tes casos de tal tipo en todos los paises, ahora bien, estos casos no sec
producen porgue ¢l Derecho carezea de normas (ue permitan evitar
tales hechos, sino porque los industriales victimas de Jos mismos no
hacen uso de los medios que el Derecho internacional y la organizacion
nternacional, asi como los Derechos nacionales, ponen a su disposicién.
Iin electo, una solucidn muy simiple, para que los productores de un
pais que exportan sus productos al extranjero puedan evitar los repeti-
dos hechos, esta en ol registro de su marca como marca internacional
en ¢t Registro internacional de Berna, de forma que la marca queda
protegila en Ins paises de Ia Union para el registro internacional de las
marcas de fabrica o de comercio. Y para los paises a los cuales no al-
cance esta proteccidn, mediante ¢l registro de la marca en el pais mismo.

Yy Tulnerchididad de la solucion.—I.0s derechos que el nuevo articn-
lo concede a los titulares de las marcas pueden ejercitarse cuando su marca
ha sido regisirada en ofro pais a nombre de su agente o representante. ¥l
ngenfe o representante que de mala fe quiera registrar en su pais Ia
marca de su representado extranjero. nor poco inteligente que sea, en-
contrard la manera de burlar el nuevo derecho del titular de i marca:
hacerla registrar por un fercero que no sea el “agente o representante
Ya tenemos al titular de la marea burladoe.

¢} fa solucicn compleio~—Tsta seria 1n de conceder al titular de
una marca en un pais de la Unidn el derecho de poder reivindiear Ia
propiedad de la marca en los olros pafses cuando fuera registrada por
un tercero, fuera o no su agenle o representante. [a legislacion de di-
versos palses permite esta reivindicacion. Se trataria de esiablecer en
ol Derecho internacional unionista este principto. Pues no hay que olvi-
dar, si atendemos a los hechos que se producen en la vida y que hay
que completar para encontrar y dar las normas de Derecho, que si bien
es cierto que se producen los hechos que han llevado a la Conferencia
a crear cste nueve articulo, también es cierto que el mismo hecho de
registrar 1 nombre propio una marca extranjera se puede producir ¥
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se produce en casos en que el productor es exportador sin tener repre-
sentante en un pais, siendo sus productos comprados por uno o varios
comerciantes importadores. [l sujeto activo de la accidn puede ser en
-tal caso el importador o uno de los importadores y, también, hipotética-
mente, cualquier persona.

Las indicaciones de procedencia.

La Conferencia de Lisboa ha modificado, al fin, el absurdo texto
del parrafo 1 del articulo 10, que ya desde un principio produjo criticas
v protestas.® En el anterior texto, las medidas para la represion de
las falsas indicaciones de procedencia eran sélo de aplicacién cuando la
falsa indicacién de procedencia iba acompafiada de un nombre comer-
cial ficticio ¢ tomade con intencion Hfraudulenta, Quedaba fuera del al-
_cance del articulo 10 las falsas indicaciones de procedencia cuando en el
producto figuraba también c¢l nombre verdadero del fabricante y no
era tomado con intencion fraudulenta y cuando figuraba solamente la
falsa indicacion de procedencia sobre el producto. Ei absurdo era grande
y la eficacia del articulo pequefia. &

El nuevo texto de Lisboa representa un progreso enorme en la ma-
teria. No sdlo por la supresion de lo referente al nombre comercial, sino
. que, ademads, contempla la utilizacidon directa o indirecta de las falsas
_indicaciones de¢ procedencia v las falsas indicaciones en cuanto a la iden-
tidad del productor, fabricante o comerciante”.

Las sanciones establecidas en el articulo 9 son ¢l decomiso al im-
portarse el producto en uno de los paises de la Unién (parrafo 1); el
decomiso en el pais en el cual se haya hecho la aplicacion ilicita, o en
el pais donde haya sido importado el producto (parrafo 2); la prohi-
bicién de importacién o el decomiso en el interior, en Jos paises en que
la lfegislacién no admite el decomiso a la importacion (parrafo 5); las
acciones y medios que la ley del pais permita en aquellos paises que no
-admiten las sanciones senaladas anteriormente (péarrafo 6).

Competencia ilicita.

El articulo 10 bis establece que los paises de la Unidn asegurarin
a los sibditos de la Unidn una proteccion efectiva contra la competencia

§ Véase el Rapport dirigido por M. J. PravLt a la Cimara de Comercio
de Paris sobre la utilidad de denunciar el Convenio, 1885.
6 Vdéase MascareNas, Las indicaciones de procedencia en los productos, loc. cit.
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ilicita —o como dice el texto, desleal-- (parrafo 1). Y da la signiente
definicién en el parrafo 2:

“Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competen-
cia contraric a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

Dentro de esta definicién caben, naturalmente, todos los actos de
competencia ilicita. Pero en el Convenio se quiso concretar mas. Sin
excluir la proteccién contra otros actos de competencia ilicita, quizas
por la amplitud de la misma definicién, se quiso asegurar que determina-
dos actos fueran, en todo caso, en todos los paises de la Unidn, conside-
rados como competencia ilicita. Y asi, €l parrafo 3 dice:

“Lspecialmente deberin ser prohibidos” y los apartades 1° y 29
de este parrafo se refieren a los actos de naturaleza a crear confusion
con los establecimientos o los productos de un competidor y a los actos
de falsas alegaciones para desacreditar a los competidores. Ahora la
Conferencia de Lisboa ha afiadido un ntimero 39 al parrafo 3, que dice asi:

“las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comer-
cio, es susceptible de inducir al pablico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacién, las caracteristicas, la aptitud para el empleo o la
cantidad de las mercancias”,

Lenguas de la Oficing Internacional y de las conferencias y reuniones.

El articulo 13, en su parrafo 2, decia: “La lengua oficial de la
Oficina Internacional es la lengua francesa”. En el nuevo texto de Lisboa
se establece que serdn utilizadas las lenguas francesa e inglesa en las
actividades propias de la Oficina, que se especifican, y en las conferen-
cias y reuniones las lenguas francesa, inglesa y espafiola.

Otra novedad, en materia de lenguas, es que el articulo 19 dispone
que se estableceran traducciones oficiales del nuevo texto del Convenio
en lenguas alemana, inglesa, espafiola, italiana y portuguesa.

Instituciones de la Unidn.

Se crea un Comité compuesto de representantes de todos los Esta-
dos miembros, investidos de poderes financieros, asi como de una com-
petencia consultiva mas amplia.

El texto de un nuevo parrafo 5 del articulo 14 dice asi:

“a) En el intervalo de las Conferencias diplomiticas de revision,
se reunirdn cada tres afios al efecto de establecer un rapport sobre los
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gastos previsibles de la Oficina Internacional para cada periode trienal
a venir, y de conocer las cuestiones referentes a la salvaguarda y al des-
arrollo de la Unidn.

“bh) Ademas, podrian modificar, por decision undnime, la cantidad
maxima anual de los gastos de la Oficina Internacional, a condicién de
estar reunidas en calidad de Conferencias de Plenipotenciarios de todos
los paises de la Unidn, por convocatoria del Gobierno de ia Confedera-
cidn suiza.

“c) Por otra parte, las Conferencias previstas en Ia letra a) ante-
rior podrin ser convocadas entre las reuniones trienales por iniciaiva,
sea del Director de la Oficina Internacional, sea del Gobierno de Ia
Confederacion suiza”,

Nos parece evidente que la creacién de este Comité y su funciona-
miento puede contribuir en gran medida a una mayor agilidad en la
vida de la Unién vy de la Oficina Internacional v sus conferencias,
puede ser un instrumento extraordinario para el desarrollo de los tra-
bajos v de la colaboracion internacional en la materia, con positivas
mejoras en la proteccidon de la propiedad industrial.

Entendemos, también, que la facultad que el iltimo apartado atri-
buye al Director de la Oficina Inernacional pone en manos del mismo
un instrumento politico que cabe esperar sera Gtilmente aprovechado para
¢l desarrollo de la Oficina y de la proteccién internacional de la propie-
dad industrial y el progreso de la unificacidén de la legislacién en la ma-
teria.

Adapiacién de las legislaciones nacionales.

Una importante modificacién se ha introducido en el articule 17
del Convenio. T2l nuevo texto dice:

“Todo pais, parte en el presente Convenio, se obliga a adoptar, con-
forme a su Constitucion, las medidas necesarias para asegurar la aplica-
cidon de este Convento.

“Se entiende que en el momento del depdsito de un intsrumento
de ratificaciéon o de adhesidén, en nombre de un pais, este pais estara
en medida, conforme a su legislacién interior, de dar efecto a las dispo-
siciones de este Convenio”.

En el texto anterior, los Estados de la Unidn se obligaban, sola-
mente, “a hacerlo en el mas breve plazo posible”, lo que naturalmente
no obligaba a nada,
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FPlazo para la firma.

Un nuevo parrafo 2 del articulo 19 dispone, que queda abierto a la
firma de los paises de Ja Unién hasta el 30 de abril de 1959.

C. E. Mascarefas,
Director de Seccion en el Instituto
de Derecho Comparado dz Barcelona.



