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La Propiedad Industrial es el conjunto de derechos exclusivos que profegen tanto una invencion
(mediante patente 0 modelo de utiidad), como el disenfo industrial o la marca de una perso-
na O de una empresa. Se puede proteger tanto la actividad innovadora, como la actividad
mercantil, lo que permite diferenciar los productos y servicios de una empresa de 1os de ofra.

PROPIEDAD INDUSTRIAL: PATENTES, MARCAS Y DISENOS¥

Las patentes, las marcas y los disefios son los bienes
inmateriales que el empresario tiene a su disposicion
para competir en el mercado. Las innovaciones se
pueden proteger mediante patentes 0 mediante mo-
delos de utilidad. La patente es el titulo que recono-
ce el derecho de explotar en exclusiva la invencion
patentada, impidiendo a otros su fabricacion, venta
o utilizacién sin consentimiento del titular, Como con-
frapartida, la patente se pone a disposicidon del pu-
blico para general conocimiento. El derecho otorgo-
do por una patente no es tanto el de la fabricacion,
el ofrecimiento en el mercado v la utilizacién del ob-
jeto de la patente, que siempre tiene y puede ejer-
citar el titular, sino, sobre todo y singularmente, «el de-
recho de excluir a otros» de la fabricacion, utilizacion
o infroduccién del producto o procedimiento paten-
tado en el comercio. La patente puede referirse a un
procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un produc-
to nuevo o un perfeccionamiento 0 mejora de los
mismos. La duracion de la patente es de veinte anos
a contar desde la fecha de presentacion de la soli-
citud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar ta-
sas anuales a partir de su concesion.

El modelo de utilidad, sin embargo, protege inven-
ciones con menor rango inventivo que las protegidas
por patentes. Por ejemplo, puede consistir en dar a
un objeto una configuracion o estructura de la que
se derive alguna utilidad o ventaja préctica. El dispo-
sitivo, instrumento o herramienta protegible por el mo-
delo de utilidad se caracteriza por su «utilidad» y «prac-
ficidad» y no por su «estética» como ocure en el dise-
Ao industrial.El alcance de la proteccién de un mo-
delo de utilidad es similar al conferido por la paten-
te, es decir, se trata de impedir a terceros la fabrica-
cién del producto. La duraciéon del modelo de utili-
dad es menor que para la patente, Unicamente de
diez anos desde la presentacion de la solicitud. Asi-
mismo, para el mantenimiento del derecho es pre-
Ciso el pago de tasas anuales.

La marca es el signo que distingue en el mercado
los productos o servicios de una empresa. La marca
es un signo distintivo. Su funcién es la de diferenciar
e individualizar en el mercado unos productos o ser-
vicios de otros productos o servicios idénticos o simi-
lares, asi como identificar su origen empresarial.
Ademads, las marcas son un indicador de calidad y
un medio de promocién de ventas.
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El nombre comercial es el signo o denominacién que
identifica a una empresa en el trafico mercantily que
sirve para distinguira de las demds empresas que
desarrollan actividades idénticas o similares.

El nombre comercial, por tanto, distingue a la em-
presa que fabrica o comercidliza los productos o
presta los servicios. La marca, en cambio, distingue
los productos o servicios que fabrica, comercializa o
presta dicha empresa.

Se entiende por diseho industrial la apariencia u or-
namentacion de un producto, que hacen que visual-
mente sea diferente a otro sin tener en cuenta nin-
guna de sus caracteristicas tecnicas o funcionales.
Generamente, un diseno industrial puede consistiren
elementos fridimensionales (por ejemplo, la forma de
un producto), en elementos bidimensionales (como
los adornos, figuras, lineas o colores del producto), o
bien una combinacién de los elementos menciona-
dos. La diferencia del diseho industrial con el mode-
lo de utilidad es que el disefo protege la forma por
su apariencia estética, no por su utilidad o porgue se
trate de una ventaja técnica como para el modelo
de ufilidad. El disefo industrial puede protegerse, no
solo mediante Propiedad Industrial, si no también, a
fravés de Propiedad Intelectual.

El Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI)v

En el ano 1929 se promulgd el Estatuto de la Propiedad
Industrial (EPI). Esta Ley estuvo vigente, al menos par-
cialmente, la friolera de 74 anos, hasta que en el ano
2003 se publico la Ley de Disero Industrial. El EPI re-
cogia las disposiciones relativas fanto a las patentes,
como a las marcas, a los nombres comerciales y ré-
fulos de establecimiento y a los dibujos y modelos in-
dustriales y artisticos. Ademds contenia dos nuevos ti-
tulos de Propiedad Industrial: las peliculas cinemato-
grdficas y los modelos de utilidad. En cuanto a las
peliculas, la Unica condicidn para su registro era que
se fratara de peliculas que estuvieran filmadas, im-
presionadas o preparadas para su explotacion indus-
trial, esto es, destinadas a una explotacion econdémi-
ca en teatros y salas de cine. La proteccion era de
cinco anos, prorrogables ofros cinco. Este registro,
que estuvo vigente hasta 1989, cuenta con un fotal
de 2.420 peliculas, entre ellas «Quo Vadis» (1952) o
«El Resplandor» (1980) (ver fotografia 1). El Uitimo ex-
pediente reqistrado es de 27 de abril de 1989.

El EPI también introdujo un nuevo tipo de proteccion,
los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad pro-
tegen perfeccionamientos industriales de orden
practico, que a pesar de no contar con la importan-
cia o resonancia de una patente, si que son mere-
cedores de algun tfipo de protecciéon. Los modelos
de utilidad afectan normalmente a instrumentos, he-
rramientas, dispositivos u objetos ya conocidos, pero
que aportan un beneficio o efecto nuevo a la fun-
cién a que son destinados, o bien una economia de
tiempo, energia, mano de obra, y mejoras en las con-
diciones laborales. Su validez femporal era de veinte
anos, al igual que para la patentes.

FOTOGRAFIA 1
EL RESPLANDOR, 1980

FUENTE: OEPM.

Esta modalidad de proteccion constituye una parti-
cularidad de la legislacion espafola, ya que no exis-
te en casi ningun oftro pais de nuestro entorno (ver fo-
tografia 2).

FOTOGRAFIA 2
MODELO DE UTILIDAD 146.880
PISTA ADAPTABLE PARA VEHICULOS DE JUGUETE (1969)

178181

FUENTE: OEPM.
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Las patentes de invencién son, al igual que sus ante-
cesores los privilegios de invencién, derechos que
conceden a su titular un monopolio exclusivo para
fabricar, vender o utilizar el objeto de la patente. Su
duracién era de veinte anos improrrogables. Estas pa-
tentes incluian la obligacion de citar al inventor y se ex-
fendian a los descubrimientos cientificos, pero no a ide-
as ingeniosas sin fraduccion practica, productos y resul-
fados industriales, cambios formales en objetos paten-
tados, la aplicacion de métodos de un tipo de industria
a ofra diferente. La puesta en practica era certificada
por un ingeniero adscrito a la correspondiente Jefatura
Provincial de Industria. Ademds de las patentes de inven-
cién, el EPI regulaba fambién la patente de explotacion
y la patente de introduccion.

Enfocada al desarrollo de la industria nacional, esta mo-
dalidad de protecciéon (patente de explotcion) era
vdlida para quienes quisieran abrir establecimientos
industriales novedosos a fin de evitar que el merca-
do interior tuviera que abastecerse del extranjero. El
derecho temporal era de diez anos, aungue impe-
dia a su fitular ampliar o transformar el establecimien-
fo acreditado con la patente y también la exclusivi-
dad sobre los productos fabricados, pudiendo estos
seguir importdndose de fuera o ser adquiridos a los
fabricantes espanoles, a quienes la ley animaba a
innovar para hacerse competitivos. En el ano 1930
se elimind este tipo de patente.

Por su parte, la patente de introduccién protegia por
diez anos a objetos ya inventados pero adn no co-
mercializados en Espana (ver fotografia 3).

En cuanto a las marcas, el Estatuto de 1929 indicaba
gue podian ser marcas todo signo que sirviera para dis-
finguir productos de la industria, el comercio y el fraba-
jo. El Estatuto enumera de forma no exhaustiva los dife-
rentes tipos de marcas, entre 1os que destacan: deno-
minaciones, razones sociales, pseudonimos y nomibres
debidamente caracterizados, vinetas, cubiertas, divisas,
fimiores, sellos, ex-libris, rdtulos y cabeceras de periddicos
y revistas, relieves, orillos, recamados, filigranas, escudos,
grabados, monogramas, insignias, emblemas, envases,
precintos, punzones, marchamos y etiquetas. El Estatuto
consignalba asimismo la obligatoriedad de registro pa-
ra marcas farmacéuticas, de aguas minero-medicina-
les, precintos de taximetros, punzones de joyeria y mar-
chamos aduaneros. La duracion de las marcas era de
veinte anos renovables.

Por otro lado, esta Ley separaba los dibujos y mode-
los industriales de las marcas y desde entonces cons-
tituyeron por si mismos dos categorias diferenciadas
de Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos indus-
friales conceden el derecho exclusivo para fabricar,
vender, utilizar y explotar creaciones estéticas. Se
concedian sin examen previo de novedad por un
periodo de diez anos renovable por ofros diez. Se
anade también a la proteccion el modelo artistico.
Si se frataba de la reproduccién de obras artisticas
protegidas por derechos de Propiedad Intelectual
era necesario acompanar la autorizacién del autor
en caso de que la obra no fuera considerada de do-

FOTOGRAFIA 3
PATENTE 400.385
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA MEJORADO (1974)

FUENTE: OEPM.

minio publico, debiendo recurrir al informe de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando en caso de
duda (fotografias 4 y 5,, en pdgina siguiente).

Otras modalidades de signos distintivos recogidas en
la ley de 1929 eran los nombres comerciales y los ro-
tulos de establecimiento. Se entiende por nombre
comercial el signo, de dmbito nacional, con el que
el industrial o comerciante redliza sus transacciones
mercantiles. Los rotulos de establecimiento son sig-
nos distintivos dirigidos a la diferenciacion de los es-
tablecimientos comerciales (locales, etc.) abiertos al
publico y que sdlo protegian a nivel local.

La Ley de Patentes de 1986+

En el contexto de la adhesidn de Espana a la Comu-
nidad Econémica Europea (CEE) se promulgd la ac-
tual Ley de Patentes del ano 1986, que supuso la refor-
ma completa del sistema de patentes espanol. El ob-
jetivo de la Ley de Patentes era impulsar la innovacion
tecnoldgica, y elevar el nivel de competitividad de las
empresas espanolas. Por ofro lado, era necesario ade-
cuar la normativa al derecho europeo de patentes,
constituido por el Convenio de Mlnich de 1975.

La Ley de Patentes de 1986 elimind la figura de los pa-
fentes de introduccioén, ala vez que reforzaba los mo-
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delos de utilidad. Se establecié un nuevo sistema de
concesion con la idea de fortalecer el sistema de
patentes, introduciendo en el procedimiento la ela-
boracién de un «informe sobre el estado de la téc-
nica». Posteriormente se llegd a infroducir también
otfro informe, el «examen previo de novedad». Esto
implica que en la actualidad coexisten dos sistemas
de concesioén: el procedimiento general de conce-
sion, en el que se redliza un informe sobre el estado
de la técnica, pero que al final, sea cual sea el re-
sultado del informe, puede conllevar la concesién de
la patente; y por ofro lado, el procedimiento de con-
cesidn con examen previo, mediante el cual la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas (OEPM) examina los
requisitos de patentabilidad del objeto de la inven-
cién: novedad, actividad inventiva y aplicacion in-
dustrial. En este Ultimo caso, la patente si que puede
ser denegada. No se contempla el derecho de pa-
tente para obras, teorias y descubrimientos cientifi-
cos, métodos matemdticos, obras literarias y artisticas,
reglas para juegos, procedimientos para actividades
econdmico-comerciales, programas de ordenado-
res, formas de presentar informacion, procedimien-
tos médico-veterinarios de cirugia, terapia y diagnds-
tico, métodos bioldgicos de obtencion de vegetales
y animales, aungque si para el instrumental sanitario y
los procedimientos microbioldgicos y sus resultados.
Ademds, con la finalidad de promover la investiga-
cién en el seno de la empresa espanola, se contem-
plan en la Ley las «invenciones laborales», realizadas
en empresas o0 en centros universitarios de investigo-
cién. Se introdujo, ademads, el mecanismo juridico de
la «inversién de la carga de la prueba», por el cual
el titular del derecho estaba obligado a demostrar su
uso para evitar la caducidad en caso de litigio o de
renovacion. En octubre de aquel ano, se cred un re-
glamento de patentes.

El titular de una patente estd obligado a explotarla,
bien por si mismo, o a través de persona autorizada,
ya gue en caso contrario la patente podrd caducar.
La explotacion deberd realizarse en un plazo de tres
O cuatro anos.

En cuanto a los modelos de utilidad, se mantiene la fi-
gura ya gue gozalba de gran aceptacion entre los na-
cionales, pero ala vez se reduce la duracion de la pro-
tecciéon a diez anos, en lugar de los 20 del EPI. La no-
vedad exigida para los modelos de utilidad es de ca-
rdicter nacional, y asimismo se requiere un menor gra-
do de actividad inventiva que para las patentes.

Anteproyecto de Ley de Patentesv

Actualmente se estd llevando a cabo una renova-
cién de todo el procedimiento de concesion de pa-
fentes, mediante la realizacion de un anteproyecto de
Ley de Patentes. Este documento ha sido aprobado
por Consejo de ministros el pasado 14 de noviembre
de 2014. El objeto principal de la reforma es fortale-
cer el sistema espanol de patentes, pasando de un
marco en el que lo importante era fomentar la inicia-

FOTOGRAFIA 4
DIBUJO INDUSTRIAL 7.403
DIBUJO DE APLICACION A LA PUBLICIDAD
DE PRENDAS DE GENERO DE PUNTO (1965)

QUALTRIX ESPANOLA.SL.

HOJA UMICA

|
DIBUJO INDUSTRIAL Ui
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DISENO K
BARCELONA ,
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Escala vorioble
FUENTE: OEPM.
FOTOGRAFIA 5

MODELO INDUSTRIAL 44.201
LAMPARAS (1965)
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FUENTE: OEPM.
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fiva de patentar a un nuevo marco en el que se quie-
re primar la actividad verdaderamente inventiva, inno-
vadora y novedosa. El proyecto de Ley de Patentes sim-
plifica el procedimiento de concesién de la patente,
que siempre conllevard un examen previo. Ademds,
se adapta la nomativa espanola al dmbito comunita-
fio y a ofras normas y tratados infernacionales.

Por otro lado, se fomenta la iniciativa emprendedo-
ra mediante la reduccién de un 50% de la tasa pa-
ra la obtencién de una patente para los emprende-
dores. Las patentes se hacen mds fuertes, 1o que sig-
nifica que siempre llevarén un examen previo que
acredite que la invencién es nueva, inventiva y tiene
aplicacion industrial. Si no se cumplen estos requisi-
fos, no se concederd la patente. Asimismo, se forta-
lecen los modelos de utilidad. Se amplia su dmbito
a los productos quimicos y se modifica su régimen
mediante el requisito de novedad mundial. Ademds
se garantiza su solidez mediante la exigencia de un
informe sobre el estado de la técnica prejudicial.

Por ultimo, se incluyen expresamente entre los titulos
de proteccién los Certificados Complementarios de
Proteccién (CCP), titulo de Propiedad Industrial que
extiende por un plazo mdximo de cinco anos la pro-
teccién otorgada a una patente de un producto far-
macéutico o fitosanitario, para compensar el mayor
plazo de tiempo que franscurre para estos produc-
tos desde que se concede la patente hasta que se
autoriza su comercializacion.

Ley de Marcas de 1988+

En noviembre de 1988, se promulgd la ley de mar-
cas. Esta ley fue completada en 1990 mediante un
reglamento. La ley regulaba tanto las marcas, como
los nombres comercialesy los rotulos de establecimien-
to. Surge de la necesidad de aproximar la legislacion
a la redlidad del mercado por un lado, y por otro a
adaptarse al igual que las patentes a la normativa de
nuestro entomo. La adaguisicion del derecho de mair-
cas se redlizard mediante el registro de la misma. Se
pone el acento en el uso de la marca, que resulta obli-
gatorio. Hasta tal punto, que se invierte la carga de la
prueba: es el titular de la marca quien tiene que de-
mostrar su uso para evitar la caducidad por falta de
uso. Se regulan asimismo de manera clara las prohibi-
ciones de registro de marcas, distinguiendo entre pro-
hibiciones absolutas y relativas.

Ademds de las marcas colectivas, que ya preveia el
EPI, la Ley recogia las marcas de garantia. De este
modo se ofrecia la posibilidad de garantizar a los
consumidores la calidad, origen y otras caracteristi-
cas de los productos o servicios. Ademds de las mair-
cas, la ley regulaba el nombre comercial y el rétulo
de establecimiento de modo que, sobre todo en el
caso del nombre comercial, resuelve problemas
planteados por el EPI. En concreto, no era necesario
que el nombre del empresario coincidiera con el
nombre comercial.

Ley de Marcas de 2001

Unos pocos anos después, sobre todo si fenemos en
cuenta la duracion del EP, se promulgd una nueva Ley
de Marcas, en el ano 2001. Las razones fundamenta-
les de esta reforma fueron tres. Por un lado, la Sentencia
del Tribunal Constitucional 103/1999 de 3 de junio, que
delimita las competencias que corresponden al Go-
biemo y alas Comunidades Autébnomas en materia de
Propiedad Industrial. Por otro lado, habia que ajustar
nuestra legislacion a las disposiciones comunitarias e
internacionales a las que Espana se habia comprome-
tido. Por Ultimo, era necesario hacer determinadas mo-
dificaciones para adaptar la Ley a la Sociedad de la
Informacion y a otras practicas seguidas por paises de
nuestro entorno. Todo signo susceptible de representa-
cién grdfica puede constituir una marca, en particular
las imagenes, letfras, cifras, palabras, e incluso los soni-
dos y formas fridimensionales como pueden ser los en-
vases. Ademds es preciso gque estos signos No se en-
cuentren incluidos en las prohibiciones, absolutas y re-
lativas, que recoge la Ley.

Prohibiciones absolutas:

* Nombres genéricos

* Signos que describan los productos o servicios
* Indicadores de procedencia geogrdfica

* Signos contrarios al orden publico

* Signos enganosos

Prohibiciones relativas:

* Los signos idénticos o semejantes a los ya registra-
dos para productos o servicios idénticos o similares

* Los signos idénticos o semejantes a una marca -o
nombre comercial- notoria o renombrada anterior-
mente registrada.

Su acceso al registro estd prohibido ademas para pro-
ductos, servicios 0 actividades distintos de los protegi-
dos por dicha marca notoria o renombrada, si ello pue-
de implicar un aprovechamiento indebido de la mis-
Ma o un menoscabo en su cardcter distintivo, notorie-
dad o renombre

¢ Las imdgenes o nombres de tercero sin autoriza-
cion

Segun la Ley de marcas hay diferentes tipos de marcas:

De productos y servicios: individualizan productos y
servicios respectivamente. También se conocen co-
mo marcas individuales.

Colectivas: son las que sirven para distinguir en el
mercado los productos o servicios de 1os miemibros
de una asociacidon de fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios. El titular de esta marca es
dicha asociacion

De garantia: certifican las caracteristicas comunes
de los productos y servicios elaborados o distribuidos
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por personas debidamente autorizadas y controla-
das por el titular de la marca.

La nueva ley infrodujo en Espana la denominada mar-
ca multiclase, es decir, una sola marca puede solici-
farse para diferentes productos o servicios que estén
incluidos en una o varias de las clases de las 45 clases
pertenecientes a la Clasificacion de Niza. La obligacion
principal del titular de una marca, una vez que la ha-
ya registrado, serd usar la propia marca, ya que de lo
contrario un frilbunal podria declarar su caducidad por
falta de uso. En estos anos aparecen ademds otros
conceptos en particular, la denominacion social y el
nombre de dominio. De hecho, resulta frecuente que
las empresas elijan una denominaciony la protejan co-
Mo marca, nombre comercial, denominacién social
y hombre de dominio para concentrar sus esfuerzos y
sus inversiones publicitarias. Es posible que existan mar-
cas y nombres comerciales idénticos o similares, de 1i-
tulares diferentes, que diferencien productos o servicios
diferentes. Sin emlbargo, no es posible Ia inscripcion de
una denominacioén social idéntica a otra anteriormen-
fe inscrita, aungue sus actividades mercantiles sean dis-
tintas. No es posible fampoco la inscripcidn de un nom-
bre de dominio coincidente con ofro anteriormente ins-
crito, sea cudl sea la actividad que vaya a desarrollar-
Se con uno y ofro.

Las marcas y nombres comerciales se inscriben en la
OEPmMMarcas, las denominaciones sociales en el Re-
gistro Mercantil Central y los nombres de dominio bajo
el «.es» en la Entidad Plblica Empresarial Red.es, don-
de existe la Direccidon de Dominios de Intfemet, conoci-
da como ESNIC. Existen, por tanto, tres registros diferen-
tes parala inscripcion de estos signos identificativos con
relevancia para la empresa. En concreto, el nombre de
dominio es la direccién de una empresa, organizacion,
asociacion o persona en la red, y pemite que su infor-
macion, sus productos y/o servicios sean accesibles en
fodo el mundo. Sirve para identificar la empresa en
Internet, pero hoy en dia, es la forma mds fécil, rdpida
e infuitiva para localizar una empresa.

Existen fres niveles de dominios de Internet:

_1| Dominios de primer nivel:

¢ Genéricos: son los que acaban en com, gob, edu
, Org (entre otros) y son asighados por instituciones de-
signadas por el ICANN. El reqistro de hombres de do-
minio bajo .com, .org y .net no estd sometido a ningun
tipo de comprobacién previa, se asignan siguiendo el
principio de «primero en llegar primero servido».

« Teritoriales: son los que identifican el pais. En
Espana corresponde a Red.es la asignacion de es-
tos dominios, que se oforgan (si cumple los requisi-
tos) al primero que lo solicita. No podrdn ser objeto
de solicitud como nombres de dominio aquellos que
hayan sido previamente asignados.

2| Dominios de segundo nivel: es lo que realmente
registramos al solicitar un dominio, por ejemplo en
«oepm.es» «oepm» es el dominio de segundo nivel.

3| También coresponde a RED.es la asignacién de
dominios de tercer nivel: «.com.es», «.NOM.es», «.0rg.es»,
«.gob.es» y «.edu.es».

Naturalmente, pueden plantearse conflictos entre los
nomires de dominio y las marcas.

El registro de nombres de dominio se rige por su pro-
pia legislacion nacional e intemacional, en funcién
del fipo de dominio y no es competencia de la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas. Los conflic-
fos que entre ambas modalidades pudieran surgir
deben dirimirse ante Organismos Internacionales de
Arbitraje o ante los Tribunales, aplicéndose, junto a
otras disposiciones internacionales, la Ley de Marcas.

Especial mencién merece el simbolo de marca re-
gistrada. Como hemos visto, en Espana el derecho
sobre la marca se adquiere por el registro. El uso de
los simbolos R (registrada), MR (marca registrada) o
T™M no es obligatorio y no aporta mayor proteccion
juridica. No obstante, puede servir para informar de
que un determinado signo es una marca y prevenir
asi a los posibles infractores y falsificadores. Los sim-
pbolos R y MR se usan una vez que la marca ha sido
reqgistrada, mientras TM denota que un determinado
signo es una marca. En Espana, si se trata de indicar
gue un signo es una marca parece mds correcto uti-
lizar la R de registrada o MR de marca registrada,
aungue en general se utiliza poco.

Respecto al simbolo del «copyright» es completamen-
te diferente ala R de registrado. Los derechos de pro-
piedad intelectual y consiguientemente los derechos
de autor que generan no se adquieren por el regis-
fro, sino por su creacion y difusion publica. El Organismo
competente es el Registro de la Propiedad Intelectual
y el simbolo advierte precisamente de la proteccion
de que goza esa creacioén intelectual

Ley de Disefios Industrialesv

En el ano 2003 se promulgd la Ley de disenos indus-
friales, que derogaba el Estatuto de la Propiedad
Industrial de 1929. Esta ley responde, como la nor-
mativa moderna anteriormente expuesta, a una do-
ble necesidad: adaptar el derecho nacional ala nor-
mativa comunitaria, y por supuesto, adecuar la pro-
teccién del disefo a las necesidades actuales. Al no
haber distincién en la proteccion legal entre los di-
bujos (bidimensionales) y los modelos industriales (tri-
dimensionales), se unifica la terminologia, habldndo-
se en adelanfe Unicamente de disefos industriales.
Un diseno industrial es la apariencia u ornamentacion
de un producto, gue hacen que visuaimente sea di-
ferente a otro, sin tener en cuenta ninguna de sus ca-
racteristicas técnicas o funcionales. El disefio indus-
trial afade valor a un producto, lo hace mdés atrac-
fivo y llamativo para los clientes e incluso puede ser
el motfivo principal de compra del consumidor.

Al proteger un diseno, su titular obtiene el derecho ex-
clusivo de impedir que terceros lo reproduzcan o imi-
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fen sin su autorizacién, pero ademds hay otros bene-
ficios adicionales:

« Distingue sus productos de los competidores
* Mejora la imagen de una empresa

* Es un derecho que puede cederse 0 venderse

Los dos requisitos que se deben cumplir para regis-
frar un diseno en Espana son:

* El disefio debe ser «nuevo», es decir, que no sea
pUublico otro diseno idéntico

* Debe tener «cardcter singular» que supone que la
impresién que produce en un usuario informado di-
fiere de la impresion general que haya producido
ofro diseno anterior

Sin embargo, no se puede registrar como diseno el
que responda sdélo a una funcion técnica, simbolos
0 emblemas oficiales (como la bandera nacional) o
aquellos que sean contrarios al orden publico. Una
sola solicitud puede comprender hasta 50 variantes,
siempre y cuando se refieran al mismo tipo de pro-
ductos, que estén incluidos en la misma clase. La du-
racion de la protecciéon es de cinco anos, renova-
bles por periodos idénticos hasta un mdaximo de 25
anos. La enfrada en vigor de la legislacion europea
sobre disefio comunitario determind la apariciéon del
diseno no registrado. Gracias a esta figura es posible
obtener la proteccion por fres anos de un disefio una
vez haya sido hecho accesible al publico, sin nece-
sidad de realizar un registro (fotografia 6).

BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (BOPI) ¥

El Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) cons-
tituye el medio de comunicacion oficial de los actos
administrativos (solicitudes, noftificaciones y resolucio-
nes) de las distintas modalidades de Propiedad
Industrial, es decir, de las patentes, marcas y disenos
industriales, entre ofras. Los origenes del BOPI se re-
montan a 1886, ano en que se cred el Boletin Oficial
de la Propiedad Intelectual e Industrial, que a partir
de 1904 cambia su denominacion convirtiéndose en
el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). El
BOPI es la publicacion oficial de la OEPM y contiene
todos los datos relativos a las distintas modalidades
de Propiedad Industrial; Patentes, Modelos de Utilidad,
Marcas, Nombres Comerciales y Disenos Industriales
(ver fotografia 7).

El BOPI se ha ido adaptando y sufriendo importantes
fransformaciones a lo largo de sus 128 anos de vida,
tanto en su estética como en la forma de presentar
las informaciones, con el objeto de ofrecer un mejor
servicio a sus usuarios. Entre otros cambios, pasd de
publicarse en papel a publicarse Unicamente en for-
mato electrdnico.

A partir del cuatro de mayo de 2009 el BOPI es dia-
rio, publicéndose todos los dias, excepto los sdba-
dos, domingos, y dias de fiesta.

FOTOGRAFIA 6
DISENO INDUSTRIAL 500.001
DISPOSITIVO DE INTRODUCCION DE DATOS (2004)

13 4

FUENTE: OEPM.

FOTOGRAFIA 7
BOPI (1965)

Ano LXX Mam. 1.866 |

MINISTERIO DE INDUSTRIA

BOLETIN OFICIAL

DE LA

Propiedad Industrial

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I1

PATENTES, MODELOS Y DIBUJOS |

Madrid, 1° de enero de 1965

Precio: 108 prsetas

FUENTE: OEPM.
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El BOPI se estructura en tres Tomos:
Tormo I: Marcas y otros Signos Distintivos.
Tomo II: Patentes y Modelos de Utilidad.

Tomo lIl: Modelos, Dibujos y Disenos Industriales

ElI BOPI diario es una publicacion de fécil acceso, de
consulta &gil y flexible y permite diversas opciones de
busqueda. Esta periodicidad diaria, ha conseguido
acortar los plazos de publicaciéon de los distintos ac-
tos administrativos, con la consiguiente agilizacion de
los frdmites.

El Registro de la Propiedad Industrial v

La Ley de 1902 sobre Propiedad Industrial y su Re-
glamento de 1903 crearon y organizaron el Registro de
la Propiedad Industrial, organismo dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras PU-
blicas. Ha sido la institucion encargada de la tramita-
cion de las patentes y las marcas que mds tiempo ha
permanecido abierta (prdcticamente 90 anos). Sus
funciones fueron aumentando y complicéndose a me-
dida que transcurnia el siglo XX, cambiando en nume-
rosas ocasiones su organizacion y acaparando progre-
sivamente todas las cuestiones relacionadas con la
gestion de la Propiedad Industrial, incluidas las rela-
ciones internacionales.

Dependi¢ de diversas direcciones generales hasta
que mediante la Ley de 17 de mayo de 1975 se do-
6 al Registro de autonomia propia, lo que se com-
pletd con el Real Decreto de 17 de junio de 1977 por
el que se aprobaba el Reglamento Orgdnico de la
institucion. Desde esa fecha hasta la actualidad ha
ido fortaleciendo de manera continua su papel co-
mo centro de informacién tecnoldgica y su posicion
como Administracion de busqueda en el dmbito in-
ternacional. Desde 1903 hasta el ano 1967 la sede
del registro de la Propiedad Industrial era la del Mi-
nisterio de Agricultura, Industria, Comercio y Oboras PU-
blicas. A continuacion, el Registro pasé a ocupar unas
dependencias de la Calle Pradillo de Madrid. De 1979
al ano 2006 la sede del Registro, (posteriormente
OEPM) fue la Calle Panamd, 1. Desde 2006 a la ac-
tualidad, la sede de la OEPM se encuentra en el cén-
frico Paseo de la Castellana de Madrid (ver fotogra-
fias 8, 9y 10).

En los anos 80, a raiz de su constitucién como Orga-
nismo Auténomo (Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre
creacion del Organismo Autdbnomo Registro de la Pro-
piedad Industrial), se fue dotando a la Oficina de per-
sonal especializado en la materia, con adscripcion a
Escalas propias. En 1985 ingresd en el RPI un primer gru-
PO de becarios procedentes de diferentes Titulaciones
técnicas, que seria el germen de los futuros Examina-
dores de Patentes. Se crearon consecuentemente Ias
Escalas de expertos fitulados superiores de Letrados y
de Asesores Técnicos Superiores, lo que mds adelante

FUENTE: OEPM.

FOTOGRAFIA 8
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FOTOGRAFIA 9
SEDE DEL RPI CALLE PANAMA

FUENTE: OEPM.

FOTOGRAFIA 10

SEDE DE LA OEPM PASEO DE LA CASTELLANA, 75

FUENTE: OEPM.
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constituiria la Escala de Titulados Superiores de Orga-
nismos Autdnomos del Ministerio de Industria, Energia 'y
Turismo (Especialidad de Propiedad Industrial). Asimis-
mo, en 1988 tuvo lugar en la Escuela de Organizacion
Industrial, del Ministerio de Industriay Energia, en Madrid,
el | Curso para Agentes de la Propiedad Industrial. Las
razones fundamentales para la constitucion del RPI en
Organismo Auténomo fueron lograr que éste contara
con una organizacion y estructura suficiente para im-
pulsar el sector industrial del pais, de modo que se ade-
cuara al de los paises de nuestro entomo.

La Oficina Espanola de Patentes y Marcasv

En 1992, el Registro cambidé de nombre adoptando
su actual nombre: “Oficina Espanola de Patentes y
Marcas”. Esta denominacion no es enteramente nue-
va, puesto que en los debates del primer proyecto
de la Ley de 30 de julio de 1929, que dio lugar al
Estatuto de la Propiedad Industrial, ya aparecia el de
Oficina Nacional de Patentes. La evolucion del per-
sonal de la Oficina ha pasado de contar en el ano
1977 con 300 funcionarios alas 624 personas del ano
2010. A partir de esta fecha, y debido sobre todo a
numerosas jubilaciones, el nimero de efectivos ha
disminuido considerablemente.,

La OEPM actualmente cuenta con 552 efectivos, de
los cuales 517 son funcionarios y 35 laborales. De
ellos, 200 son Titulados Superiores, en su Mayor par-
te Examinadores de Patentes y Letrados, todos fun-
cionarios de carrera.

La OEPM en los sistemas internacionales de

Patentes y Marcasvy

La OEPM es miembro de importantes organismos inter-
nacionales dedicados a la Propiedad Industrial, en los
que participa activamente a través de sus Consejos de
Administracion. Desde el 1 de octubre de 1986, Espana
formna parte del Consejo de Administracion de la Orga-
nizacion Europea de Patentes. La Oficina Europea de
Patentes (OEP) se encarga de la framitacion de las so-
licitudes de patentes europeas. Estas solicitudes son
concedidas con arreglo a unos requisitos de patenta-
bilidad uniformes. La Oficina Europea tiene su sede en
Munich con un Departamento en La Haya, una Agencia
en Berlin y otra en Viena. La solicitud de patente euro-
pea puede ser presentada en las oficinas de las ciu-
dades indicadas, excepto en Viena. También se pue-
de presentar en las Oficinas de patentes de cualquie-
ra de los pdaises firmantes del Convenio. Cuando el so-
licitante tenga su residencia o domicilio en Espana, la
solicitud tiene que ser presentada obligatoriamente en
Espafa. El nimero de paises miemibros del Convenio
sobre Concesion de Patentes Europeas (CPE) se eleva
a 38. Ademds de los 27 Estados que forman la Unidn
Europea, son miemibros del CPE los siguientes paises:
Albania, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Antigua RepuU-
blica Yugoeslava de Macedonia, Ménaco, Noruega,
San Marino, Serbia, Suiza y Turquia. Los idiomas oficia-
les de la OEP son el inglés, el francés y el alemdn.

Espana también forma parte de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la OEPM
participa activamente en numerosos grupos de tra-
bajo de esta organizacién. Asimismo, asiste a las
Asambleas anuales de OMPI, a la vez que se man-
tiene una fluida y fructifera relacién con esta Or-
ganizacioén intermacional. La OMPI administra diferen-
tes tratados en materia de Propiedad Intelectual e
Industrial. En concreto, el Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT) y los fratados del denomi-
nado Sistema de Madrid, relativos a las marcas inter-
nacionales (Arreglo y Protocolo de Madrid). Asimismo,
en el caso de los Disenos Industriales, la OMPI admi-
nistra el Arreglo de La Haya.

El 16 de agosto de 1989 se produce la adhesion de
Espana al Tratado de Cooperacidon en materia de
Patentes (PCT). EI PCT es un fratado al que se encuen-
tran adheridos 148 paises y que permite agilizar los
frdmites para obtener una patente en los paises que
intferese al solicitante. Desde esa fechaq, la OEPM vie-
ne funcionando como Oficina receptora de solicitu-
des internacionales PCT presentadas por solicitantes
espanoles o residentes en Espana. Al mismo tiempo,
desde esa fecha, Espana puede ser designada en
las solicitudes intfernacionales PCT que se presenten
en cualquier Estado miembro del Tratado.

Por ofro lado, desde 1995 la OEPM actia, en el mar-
co del Tratado, como Administracién encargada de la
BUsqueda Intemacional para las solicitudes presenta-
das por nacionales o residentes en aquellos Estados
cuyo idioma oficial sea el espanol. La funcién principal
de esta Administracion consiste en la redlizacion de
bUsquedas infernacionales de anterioridades para des-
cubrir el estado de la fécnica relevante. Tras la Busqueda
el interesado puede solicitar que se le realice un diag-
nostico sobre si existe 0 no realmente «novedad», «ac-
fividad inventiva» y es aplicable industrialmente. Se tra-
ta de lafase de Examen Preliminar Intemacional. Desde
el 1 de junio de 2003 la OEPM actiua también como
Administracién de Examen Preliminar Internacional
para las solicitudes presentadas por nacionales y re-
sidentes en aquellos Estados adheridos al Tratado cu-
yo idioma oficial sea el espanol. El cometido princi-
pal de esa Administracion es la realizacion del Examen
Preliminar Internacional anteriormente mencionado.
Con esta designacion, el solicitante de habla espa-
Aola puede redalizar en su lengua toda la tramitacion
internacional de una solicitud de patente ahorrando
costes y trdmites. Tanto para ser Administracion de
BUsqueda, como para ser Administracion de Examen
Preliminar Internacional, la OMPI contrasta el cumpli-
miento de determinados requisitos. Uno de ellos es la
disponibilidad por parte de la Oficina de un minimo
de 100 expertos en los diferentes campos de la téc-
nicay asimismo el acceso a una documentacion mi-
nima fijada. Este hecho, por un lado impulsa la pre-
sencia del espanol en el sistema de patentes, posi-
ciondndolo por otro lado como idioma tecnoldgico.
Asimismo, supone un elemento incentivador para la
incorporacion y utilizacion del sistema PCT por los pa-
ises iberoamericanos de habla hispana. Hasta el mo-
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mento, la OEPM es la Unica Oficina que readliza estos
tr&mites en espanol. El afo 2004 supuso un hito asi-
mismo para el idioma espanol en el dmbito de las
marcas. En esta fecha se introdujo el espanol como
idioma de trabajo en el Sistemna de Madrid, relativo
al registro de marcas internacionales. El Sistema de
Madrid consta de dos tratados: el Arreglo y el Proto-
colo. Mediante este sistema, se puede registrar una
marca en uno de los 80 paises que haya firmado
uno de los dos Tratados.

La OEPM forma parte también del Consejo de Ad-
ministracion de la Oficina de Armonizacion del Merca-
do Interior (OAMI) desde el inicio de su actividad en el
ano 1994, La OAMI es el organismo de la Unién Europea
encargado de la framitacion y concesiéon de las mar-
caos y los disenos comunitarios. Estas modalidades de
proteccion despliegan sus efectos en la totalidad del
feritorio de la Unién Europea. Tanto la marca comuni-
taria como el disefio comunitario tienen cardcter uni-
fario; sdlo pueden ser solicitados y, en su caso, conce-
didos para todo el teritorio de la Unidn Europea. Los
idiomas oficiales de la OAMI son cinco: inglés, francés,
alemdan, espanal e italiano.

CONCLUSIONES%

La tfransformacion de la OEPM en una Oficina moderna
culmina con la creacién, en el ano 2010 del Registro
electrdnico de la OEPM. Desde esa fecha se han ido in-
crementando los servicios que se ofrecen a fravés de
Intemet, de tal modo gue en la actualidad, la practica
totalidad de los trémites ante la Oficina pueden realizar-
se a fravés de la Sede de la OEPM. De este modo, la
OEPM ha pasado a ser una «oficina sin papel». Ademds,
con el fin de mejorar la competitividad de las empresas
espanolas mediante la incomporacion de la Propiedad
Industrial en su estrategia empresarial, la Oficina ha eli-
minado en los Ultimos afos gran parte de las cargas ad-
ministrativas que facilitan a PYMEs, emprendedores y res-
o de usuarios del sisterna de Propiedad Industrial, la ade-
cuada proteccion de sus activos intangibles.

En resumen, en los Ultimos cincuenta anos, la OEPM
ha sufrido una profunda transformacion, pasando de
una Oficina de mero Registro a una oficina actudl,
modema y eficaz, que da un servicio de calidad a
SUS usuarios y gue impulsa la competitividad de las
empresas y economia espanolas.

78

394 >Ei



