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Capitulo 1

Introduccién al Derecho de la propiedad industrial

JOSE MASSAGUER

SUMARIO: 1. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1.1. Concepto. 1.2. Objeto. 1.3. Funda-
mento. 1.4. Propiedad industrial y constitucion economica. 1.5. Propiedad
industrial y propiedad intelectual. 1.6. Propiedad industrial y propiedad del
Codigo Ciil. 2. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2.1.
Definicion. 2.2. Naturaleza. 2.2.1. Derecho privado y Derecho ptblico.
2.2.2. Derecho auténomo y Derecho especial. 2.2.3. Derecho mercantil y
otros. 2.2.4. Unidad sistemaética. 2.3. Formacion del Derecho de la propie-
dad industrial. 3. LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
VIGENTE EN ESPANA. 3.1. Legislacion nacional. 3.1.1. Antecedentes.
3.1.2. Competencia legislativa. 3.1.3. Fuentes del Derecho de la propiedad
industrial nacional vigente. 3.1.4. Legislacién sobre invenciones y otros
hallazgos. 3.1.5. Legislacion sobre disefnos. 3.1.6. Legislacién sobre sig-
nos distintivos. 3.1.7. Legislacién sobre informacién no divulgada. 3.1.8.
Otras leyes sobre propiedad industrial. 3.2. Legislacion internacional.
3.2.1. Tratados internacionales de carécter horizontal. 3.2.2. Tratados in-
ternacionales de caracter vertical. 3.3. Legislacion de la Union Europea.
3.3.1. Directivas horizontales. 3.3.2. Directivas verticales. 3.3.3. Regla-
mentos. 3.4. Legislacion regional. 3.4.1. Convenio sobre la patente euro-
pea. 3.4.2. Otros. 4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROTECCION
JURIDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 4.1.. Tipicidad. 4.2. Re-
gistro. 4.3. Territorialidad. 4.3.1. Trato nacional. 4.3.2. Prioridad unionista.
4.3.3. Independencia de los derechos nacionales de propiedad industrial.
4.3.4. Contenido minimo de la proteccién juridica de la propiedad indus-
trial. 4.3.5. Plazos de gracia y restablecimiento de derechos de propiedad
industrial. 4.3.6. Clausula de nacién mds favorecida. 4.4. Temporalidad.
4.5. Patrimonialidad. 4.6. Institucionalidad. 4.7. Acumulabilidad y com-
plementariedad. 5. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROTECCION
JURIDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 5.1. Atribucion de un de-
recho de exclusion. 5.2. Objeto y alcance del derecho de exclusion. 5.3. Con-
tenido del devecho de exclusion. 5.4. Acciones de defensa. 6. LAS OFICINAS
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DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 6.1. Oficina Espaiola de Patentes y Mar-
cas. 6.1.1. Estatuto. 6.1.2. Funciones. 6.1.3. Procedimiento. 6.2. Registro
de Variedades Vegetales Protegidas. 6.3. Oficina Internacional de la OMPI
6.4. Oficina Europea de Patentes. 6.5. Oficina Europea de la Propiedad In-
telectual y otras agencias de propiedad industrial de la Union Europea. 6.6.
Otras oficinas europeas de propiedad industrial. 7. DERECHO DE PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL COMO DISCIPLINA ACADEMICA. APENDI-
CE DE BIBLIOGRAFIA CITADA Y RECOMENDADA. APENDICE DE
DOCUMENTACION CITADA. APENDICE DE SENTENCIAS Y RESO-
LUCIONES CITADAS.

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1. CONCEPTO

La propiedad industrial es una institucion juridica en sentido propio, un elemento
estructural basico del ordenamiento juridico y como tal plenamente consolidado
en nuestra cultura y tradicién juridica. En particular, la propiedad industrial es
la figura juridica que compone u ordena, por medio de su reglamentacion, los
intereses particulares y generales relacionados con la generacion, proteccién y
explotacion de las creaciones industriales del intelecto o, si se prefiere, de las
creaciones del ingenio o del espiritu humano de caricter industrial. La propiedad
industrial es materia juridica arraigada y regulada no solo entre nosotros, sino en
general y de forma mas acusada y eficaz en las sociedades mds abiertas y dina-
micas. Su reglamentacién se encuentra establecida por una legislacién especial
que esencialmente comparte los mismos propdsitos, principios y contenidos
en todos los ordenamientos nacionales, lo que en buena medida se debe a los
muchos y extendidos instrumentos de Derecho internacional y supranacional
que se ocupen de esta materia.

La propiedad industrial es institucion que abraza un grupo de creaciones del
ingenio humano (con las que parece que estdn en ciernes de rivalizar los logros
de los sistemas de inteligencia artificial generativa) que se distinguen de otras
creaciones humanas por su naturaleza inmaterial y su caracter industrial. La
primera nota apela a la aptitud de estas creaciones para ser objeto de usos con-
currentes sin merma de su integridad, sin dejar de ser como eran antes de su
uso, ni pérdida de valor intrinseco. Por su parte, el significado de lo industrial
que caracteriza la creacién del ingenio de las personas que constituye propie-
dad industrial es el que corresponde a su acepcién mas amplia (arg. ex art.1.2 y
3 CUP). Asi, tienen carécter industrial las creaciones relativas a toda clase de
actividades econémicas, cualquiera que sea el objeto (productos o servicios),
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naturaleza, finalidad y forma de desenvolver la actividad considerada y cualquiera
que sea la iniciativa (privada o publica, individual o colectiva, etc.) que impulsa
esa actividad, y cualquiera que sea la fase de su desarrollo, desde la produccién
a la comercializacién y utilizacién. La presencia de la condicién industrial en la
actividad con la que se relaciona una creacién no tiene cariz subjetivo, por lo
que no deriva de la aplicaciéon a la que su creador destine la creacién de que se
trate o pretenda destinarla, sino objetivo, por lo que su presencia resulta de su
aptitud natural, abstracta, para utilizarse en actividades econémicas.

La propiedad industrial comprende las distintas modalidades o figuras que encar-
nan y organizan la proteccién juridica del conjunto de creaciones industriales
frente a su explotacién no autorizada. También es expresiéon que designa la
propia creacion industrial objeto de las modalidades indicadas. La regulacién de
estas modalidades de propiedad industrial dispone el régimen de proteccién y
explotacidn de las invenciones (objeto de proteccién) y también de las patentes
o modelos de utilidad que las protegen (modalidad de proteccién), los signos dis-
tintivos que diferencian unos productos o servicios de otros (objeto) y las marcas
que los protegen (modalidad), la apariencia externa de los productos (objeto) y
la proteccién del disefio industrial de que es objeto (modalidad), la informacién
no divulgada (objeto) y el secreto empresarial que la protege (modalidad), por
solo mencionar algunos supuestos mas consolidados y conocidos de creaciones
industriales que se consideran propiedad industrial y sus respectivas modalidades
de proteccién.

Por otra parte, propiedad industrial da nombre al conjunto de facultades que
encarnan la sustancia de la proteccion juridica atribuida sobre las creaciones
industriales (el derecho de propiedad industrial). También tiene por objeto la
organizacion y designa el entramado de normas, organismos administrativos y
6rganos de la jurisdiccién especializados, procedimientos, procesos y medidas
que establecen y gestionan de forma coordinada los aspectos formales y sus-
tantivos de la proteccién de la propiedad industrial y su defensa (sistemas de
propiedad industrial). Y, en fin, designa la rama del ordenamiento que regula los
distintos aspectos (objeto, modalidad, sistema) de la proteccién juridica de la
propiedad industrial (el Derecho de la propiedad industrial), asi como la disciplina
que la estudia.

1.2.  OBJETO

La tnica determinacion positiva de la propiedad industrial de caracter transversal
vigente en nuestro ordenamiento resulta de la relacién de modalidades de pro-
piedad industrial o formas de proteccién juridica, que comprende «las patentes
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de invencién, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las
marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion
de la competencia desleal» (art. 1.2 CUP). Esta no es una relacién autointegrada,
como tampoco una relaciéon exhaustiva.

En relacién con el primer aspecto, el CUP guarda silencio acerca de las creacio-
nes industriales a que corresponde cada una de las modalidades de propiedad
industrial que relaciona, salvo respecto de las patentes a las que se refiere como
patentes de invencidn, lo que obliga a acudir a las normas reguladoras de cada
modalidad para conocer su respectivo objeto. En relaciéon con el segundo aspecto,
el catdlogo del CUP no agota las modalidades de propiedad industrial reconocibles
como tales, como es 16gico que suceda con un texto cuya redaccion fue fijada,
en lo esencial, en la Conferencia de Revisién del CUP celebrada en La Haya, en
1925, y trata de una materia cuya expansion es inherente a su naturaleza y en
todo caso es claramente aceptada en los textos de Derecho internacional, incluido
el propio CUP. En efecto, los tratados internacionales en la materia admiten que
al catdlogo de modalidades de propiedad industrial reconocidas puedan sumarse
otras siempre que su objeto sea de la naturaleza de las creaciones industriales
reconocidas legalmente como propiedad industrial, esto es, siempre que sean
resultado de «la actividad intelectual en el terreno industrial» (art. 2 (viil)) COM-
PI), y sobre dicho objeto confiera el ordenamiento juridico derechos equipara-
bles a los conferidos legalmente sobre las creaciones industriales legalmente
reconocidas. La configuracion de la propiedad industrial como categoria abierta
también encuentra apoyo en la extension legal del objeto que podra sujetarse a
hipoteca mobiliaria a «cualesquiera modalidades tipicas» de derechos protegidos
por la legislacién de propiedad industrial, donde la tipicidad posee la laxitud que
admite constituir una garantia de esta clase sobre los nombres de dominio si lo
permiten las normas de su correspondiente registro (art. 45.1 y 6 LHMPSD).

El objeto de la propiedad industrial tiene caracter abierto. Asi, a las modalidades
de propiedad industrial del CUP se han afiadido con el paso del tiempo otras
modalidades de propiedad industrial tipicas, esto es, reconocidas y reguladas
legalmente como tales y por ello sujetas a las normas generales comunes a
todas las modalidades de propiedad industrial. Este es el caso de los titulos de
obtencién vegetal para la proteccion de las variedades vegetales, expresamente
calificados como modalidad de propiedad industrial (disp. final primera. Funda-
mento Constitucional del ROV y parr. cuarto del apartado 4 del predmbulo de la
LPOV en relacién con art. 27.3 ADPIC); es el caso de la proteccién juridica de la
informacién no divulgada en régimen de secreto empresarial (art. 39 ADPIC en
relaciéon con su art. 1.2 y con el art.1 y la disp. final cuarta de la LSE), o el caso
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de la proteccidn juridica de las topografias de los productos semiconductores,
cuya gestiéon estd encomendada a la OEPM (art. 4, LTPS). y cuya proteccién
puede establecerse no solo por medio de una modalidad especial sino también
mediante la legislacién sobre patentes y modelos de utilidad, disefio industrial o
competencia desleal (art. 4 Tratado IPIC) o una combinacién de ellas (art. 10.1
LTPS), que incluye la remision de las acciones de defensa del derecho exclusivo
a las normas que se ocupan de esta cuestion en la LP (art. 8 LTPS).

El catilogo de modalidades de propiedad industrial no queda aqui, no se limita
a las modalidades de propiedad industrial tipicas. También acoge la proteccién
juridica de creaciones industriales para las que el ordenamiento no ha establecido
una modalidad de propiedad industrial (tipica). Asi resulta de la incorporacién de
la represion de la competencia desleal entre las modalidades de propiedad indus-
trial (art. 1.2 i fine CUP), seguida de la determinacién del canon sustantivo que
guia la construccién de su proteccion juridica por medio de una cldusula general
(art. 10 bis CUP) y de la inclusién de la proteccion de las prestaciones que no son
objeto de derechos de propiedad industrial frente a la imitacién desleal (art. 11
LCD). La propiedad industrial y su proteccién juridica, por tanto, se extienden
a la proteccion de creaciones y prestaciones atipicas por medio de la prohibicién
de la competencia desleal (v. Cap. XVI), asi como a las creaciones industriales
atipicas sobre las que el ordenamiento atribuye a su creador o a su comitente
una posicion andloga a la que resulta de la titularidad de un derecho de propiedad
industrial, esto es, una posicién de anilogo contenido econémico-juridico a la
que atribuye ese derecho, para lo que bastaria que su titular dispusiera de una
acciones de cesacién e indemnizacién de dafios. Este planteamiento permite
ubicar sistemdticamente en el dmbito de la proteccién juridica de la propiedad
industrial y considerar que son formas de proteccién de esta clase a los derechos
audiovisuales, sobre nombres de dominio, que tienen implicitamente reconocida
por ley esta condicion (arg. ex art. 45.6 LHMPSD), y sobre los datos generados
por productos o servicios relacionados con el uso que se hace de ellos.

Asi las cosas, las creaciones industriales que constituyen propiedad industrial
son las invenciones o soluciones técnicas a problemas de esa naturaleza y otros
hallazgos o resultados de labores de averiguacién, ideaciéon o descubrimiento
distintos de las invenciones en el sentido que tienen en el sistema de patentes;
la forma externa o apariencia de los productos; los signos distintivos o elementos
que informan sobre la procedencia y otras caracteristicas relacionadas con la
procedencia de los productos y servicios a los que se aplican y permiten reco-
nocerlos y valorarlos por razén de esas caracteristicas, incluidas en su caso las
representaciones positivas vinculadas en el trafico a esos signos; la informacion
no divulgada o informacién confidencial relativa a cualquier &mbito de la actividad
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econdmica que se mantiene en secreto mediante la adopcién de medidas razona-
bles para ese fin y que, precisamente por conservarse en secreto, proporciona una
ventaja a quien dispone de esa informacién, y en fin las prestaciones asimilables
a creaciones industriales por su naturaleza inmaterial y la posibilidad de poner
fin a su utilizacién sin consentimiento de quien las desarrollé por medio de una
accion de cesacion y obtener en su caso una indemnizacién de dafos.

Esta relacion se corresponde parcialmente con el elenco de «manifestaciones
de la propiedad industrial» comprendidas en el dmbito de las funciones de la
OEPM, que incluye «invenciones, topografias de productos semiconductores,
creaciones de forma y signos distintivos» (art. 3.1 RDOEPM). A pesar del
amplio alcance de los términos escogidos (que, por ejemplo, permiten acoger
los certificados complementarios de proteccion entre las invenciones o las
indicaciones de procedencia entre los signos distintivos), el RDOEPM pareceria
dejar fuera del 4ambito de la propiedad industrial la informacién no divulgada,
las obtenciones vegetales y las prestaciones atipicas. Su omisién no significa,
en este contexto, que no constituyan propiedad industrial, sino que para el
reconocimiento y mantenimiento de su proteccion juridica no es necesaria la
intervencion de la OEPM, sea porque no esta sujeta al registro, como es el
caso de la informacién no divulgada y las prestaciones de andlogo contenido
econémico-juridico, sea porque lo estd en una instancia administrativa o de
gestién distinta de la OEPM, como es el caso de las variedades vegetales, los
derechos audiovisuales, los nombres de dominio, o las indicaciones de proce-
dencia y denominaciones tradicionales.

A cada una de las clases de creaciones industriales corresponde uno o méas
tipos o modalidades de proteccién juridica (ad ex. art. 11 LTPS), que poseen una
estructura basica comin y difieren entre si en los ajustes introducidos en esa
estructura con el fin y efecto de acomodarla a su objeto en consideracién a su
funcién e importancia econémica y social. Expuesto de forma sumaria, sin reparar
ahora en aspectos concretos de su objeto y régimen, las modalidades de propiedad
industrial que articulan la proteccién de las invenciones y otros hallazgos son
las patentes y los modelos de utilidad, asi como los certificados complementarios
de proteccion, que especificamente tienen por objeto la proteccién de principios
activos de medicamentos y productos fitosanitarios autorizados precisamente
porque y solo en la medida en que originariamente fueron protegidos mediante
patente y por tanto en cuanto invenciones, las fopografias o esquemas de trazado
de los productos semiconductores, cuyo objeto es la estructura y disposicion tridi-
mensional de los componentes de un producto semiconductor, y, finalmente, las
obtenciones vegetales, que articulan la tutela juridica de las variedades vegetales.
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Las modalidades de propiedad industrial que tienen por objeto el disefo, la
apariencia o forma externa de los productos que no venga impuesta por con-
sideraciones técnicas, son los disesios industriales registrados y el disesio de la
UE no registrado.

Por su parte, los titulos de proteccion juridica de los signos distintivos son las
marcas, que tienen por objeto los signos adecuados, sea por su propia estructura,
sea por el uso que se ha hecho de ellos en el trifico y la implantaciéon que, de
este modo, han ganado para identificar los productos o servicios a los que se
aplican y diferenciarlos de otros; los nombres comerciales, que tienen por objeto
la proteccién de signos adecuados para identificar a una empresa en el tréafico
mercantil y diferenciarla de otras; las denominaciones de origen (productos agri-
colas y alimenticios y vinos), las indicaciones geogrificas protegidas (productos
agricolas y alimenticios y vinos) vy las indicaciones geogrdficas (bebidas espiri-
tuosas y productos industriales y artesanales), que constituyen la modalidad de
propiedad industrial correspondiente a las indicaciones de procedencia aplicadas
a productos agricolas o alimentarios, asi como a productos naturales y artesa-
nos, v las especialidades tradicionales garantizadas que, por su parte, protegen
la denominacién de productos agricolas y alimentarios cultivados o elaborados
con arreglo a métodos de produccion o recetas tradicionales.

Las modalidades de proteccién juridica de la informacién no divulgada son el
secreto empresarial, cuyo objeto es la informacién no divulgada referida a cual-
quier ambito de la empresa, v la exclusividad de los datos de pruebas de autoriza-
cion, cuyo objeto es la informacién no divulgada incorporada al dosier completo
puesto a disposicion de la Administracion para la obtencién de la autorizaciéon de
comercializacién de un medicamento. En particular, la consideracién de que la
proteccién de la informacién no divulgada en régimen de secreto empresarial, y
por extension de los datos recogidos en los dosieres completos de los medica-
mento, es una modalidad de propiedad industrial se sustenta en las siguientes
razones: el reconocimiento de su condicién de propiedad intelectual en el sentido
del ADPIC (art. 39 ADPIC en relacién con su art. 1.2) o incluso como modalidad
de propiedad industrial en textos de la UE (parr. 1 COM (2020) 760 final), que
no encaja entre las obras objeto de derecho de autor ni entre las prestaciones
vecinas; la competencia legislativa en que se funda su regulacién legal en Espana,
que es la relativa a la legislacién en materia de propiedad industrial e intelectual
(disp. final cuarta LSE); su proteccién juridica, que consiste en un derecho de
exclusion frente a todos los que ilegitimamente acceden o explotan la informa-
cién no divulgada, que puede ser objeto de negocios juridicos (arts. 3 y 4 LSE),
y el régimen material y procesal de las acciones de defensa, que reproduce,
en lo esencial, las soluciones de la LP (arts. 8 y 9 LSE), cuando no se remite a
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ellas (arts. 10.2, 17, 20 y 23 LSE), e incluye, por tanto, acciones de cesacién e
indemnizacién de danos.

A estas modalidades de propiedad industrial tipicas pueden sumarse, como he
hecho maés arriba, otras que tienen por objeto prestaciones de caracteristicas
estructurales y funcionales andlogas a las que poseen las creaciones industriales
tipicas (son bienes inmateriales utilizados en actividades econémicas) y mere-
cen medidas de tutela que, si bien no contemplan necesariamente la explicita
atribucion de un titulo de exclusiva, incluyen no obstante acciones de cesacién e
indemnizacion de dafios que permiten a su titular salvaguardar el interés legitimo
que tiene sobre su creacion y excluir de su explotacién a quienes se apropien
de ellas, las repliquen o las imiten, segtn los casos, inconsentidamente y faltos
de amparo en un interés superior, sin perjuicio de que el sefnorio que de este
modo se ostenta sobre la prestacion tenga una entidad menor porque menor es
el rango de la ilegitimidad de los actos del tercero.

En suma, la propiedad industrial es materia juridica que comprende el conjunto
de las creaciones del ingenio humano que tienen la naturaleza de bien inmaterial
y estdn relacionadas de forma objetiva con actividades econémicas de cualquier
clase que, por su contribucién al progreso econémico y al bienestar social e
individual, son objeto de una especial proteccion juridica, articulada por medio
del reconocimiento explicito o implicito de un ius prohibendi que cuando menos
incluye acciones de cesacién e indemnizacién de dafos; a saber: las invenciones,
las formas externas de los productos, los signos distintivos, la informacién no
divulgada y ciertas prestaciones de andlogo sentido econémico. Y lo es asimismo
el conjunto de tipos o modalidades de proteccién juridica establecido para cada
una esas creaciones, a saber: patentes, modelos de utilidad, certificados comple-
mentarios de proteccién, topografias de productos semiconductores y obtencio-
nes vegetales; disefno industrial y dibujos y modelos comunitarios no registrados;
marcas, nombres comerciales e indicaciones de procedencia (denominaciones de
origen, indicacién geogréfica protegida y denominaciones tradicionales); secretos
empresariales y exclusividad de datos de ensayos, y derechos audiovisuales,
nombres de dominio y derechos sobre datos generados por productos o servicios
respecto de su uso.

1.3.  FUNDAMENTO

El fundamento de la proteccién juridica de la propiedad industrial se ha deba-
tido entre posiciones personalistas y utilitaristas, juridico-formales y politicas.
Aunque no faltan componentes personalistas y juridico-formales relevantes para
justificar la tutela de la propiedad industrial, hoy por hoy las explicaciones de
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corte utilitarista y politico se corresponden mas cabalmente con la realidad de
las cosas.

Las primeras posiciones entroncan con la innegable condicién de expresion aca-
bada del talento, aplicacién, perspicacia y esfuerzo de la persona autora de la
creacion industrial y con el reconocimiento legal de que esas circunstancias son
suficientes en Derecho para atribuir el dominio sobre los resultados fruto del
empeno del ingenio y otras capacidades intelectuales de las personas. Una de
las formulaciones de la aproximacién personalista mas radicales se halla en el
preambulo de la primera ley francesa sobre patentes de invencién de 7 de enero
de 1971, en la que se proclamo lo siguiente: «Ce serait attaquer les droits de
I’Homme dans leur essence de ne pas regarder une decuverte industrielle com-
me la propriété de son auteur» (@pud Azéma y Galloux 2012: 114), y en relacién
con el derecho de autor, aunque ficilmente extensible a las demés categorias
de bienes inmateriales resultantes del ingenio de las personas en una época en
la que la proteccién de patentes y derecho de autor se trataban conjuntamente
(cfr. Joint Copyright Patent Bill de 1789 [H.R. 10]), en las frecuentemente citadas
palabras dirigidas por Le Chapelier a la Asamblea revolucionaria el 19 de enero
de 1791 en defensa de la legislacién propuesta sobre propiedad intelectual: «La
plus sacrée, la plus 1égitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la
plus personnelle de toutes les propriétés, est 'ouvrage, fruit de la pensée d’'un
écrivain» (Primary Sources of Copyright). No puede ocultarse sin embargo lo
paraddjico que, en este contexto, puede resultar que el primer privilegio que se
menciona habitualmente consistiera en un monopolio comercial concedido por
la Reptblica de Venecia en 1469 a un impresor aleman, Johanness de Speyer,
sobre el arte de la impresion y a modo de recompensa por establecerse en la
Serenissima. Por otra parte, la atribucién de la propiedad sobre los resultados
del trabajo, en cuanto se producen en un medio que, como sucede con el inte-
lecto, es propio del creador, tiene cabida, bien miradas las cosas y actualizadas
las condiciones de la economia preindustrial del siglo XVIII a las de la actual
economia posindustrial, digital y del conocimiento, en el régimen de atribucién
de la propiedad de los llamados frutos industriales: si estos son resultado del
trabajo hecho en el predio propio con unos medios materiales e inmateriales
adecuados, aquellos no dejan de ser resultado del trabajo hecho por el autor, el
inventor, el disefiador, etc., en el intelecto con el auxilio de medios materiales
e inmateriales adecuados (arts. 354 y 355 II CC). Desde este punto de vista, la
consideracién de intereses individuales tendria un peso notable, decisivo, en
la proteccién juridica de la propiedad industrial no solo en su reconocimiento y
atribucion, sino también en la determinacion de su contenido y alcance y, sobre
todo, en la articulacién técnica del dominio atribuido a la persona autora de la
creacion, a saber: el derecho absoluto, subjetivo y patrimonial.
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La tesis utilitarista proporciona una explicaciéon mas acertada y realista sobre la
razon de la proteccion de las creaciones industriales. Esta razén es eminentemen-
te una razon practica, una respuesta a la amenaza que para el interés piiblico en
el progreso socioeconémico y la competitividad de la economia nacional supone
la inexistencia de una situacién de dominio sobre las creaciones intelectuales,
amenaza nacida a su vez de su caracter inmaterial, que entrafa la inexistencia
de un dominio natural o dominio de hecho sobre las creaciones intelectuales y
consiente que estas sean explotadas de forma inacabable e inabarcable.

Las creaciones intelectuales que componen la propiedad industrial son, en efecto,
bienes inmateriales (Gémez Segade 1974: 72-74). Se trata de prestaciones que han
sido generadas por el talento de las personas y no pueden ser aprehendidas, asidas
o retenidas fisicamente, esto es, que son de imposible apropiacion fisica directa;
se trata, por ejemplo, de la composicién del ingrediente activo de un medicamen-
to, la apariencia de los productos o impresion visual que causan en el piblico,
la informacién y representaciones que resultan de poner en conexién un signo
con un producto o servicio, etc. Precisamente por ello, su aprovechamiento, en
cualquier esfera de la actividad econémica, exige la ejecucién o puesta en practica
de la creacién de que se trate (la formulacién de un medicamento con arreglo a la
composicion inventiva, la incorporacion de la marca sobre la presentacion comercial
de un producto o servicio o en su publicidad radiofénica, la aplicacién de un disefio
al producto cuya forma externa determina, etc.), de comiin mediante su realizaciéon
en un soporte tangible (como son el medicamento, la presentacion comercial, o el
producto del ejemplo anterior) o en un medio intangible (como son las ondas que
transmiten la publicidad radiofénica del ejemplo anterior). Ahora bien y siempre
por su naturaleza inmaterial, la incorporacién de las creaciones industriales a un
soporte tangible o a un medio intangible no impide su incorporacion a otros sopor-
tes o medios adecuados sin tasa ni medida y sin necesidad del concurso de su titular
en origen, de modo que, una vez divulgadas, su ejecucion y el aprovechamiento de
su ejecuciéon pueden producirse de forma simultinea o sucesiva por un sinfin de
sujetos, infinitas veces y en distintos lugares, sin que estas creaciones perezcan,
sufran detrimento en su ser ni merma en su utilidad préctica y por ello sin que se
agote la posibilidad de que reciban el mismo uso u otros compatibles sin limite de
ocasiones. Son las creaciones industriales bienes no rivales. No cambia las cosas
la posibilidad de implementar medidas de seguridad en los ejemplares puestos en
el comercio (en sentido amplio), porque no cambian la naturaleza de la propiedad
industrial, que sigue siendo inmaterial, ademas de que no son siempre viables
técnicamente y han demostrado ser quebrantables.

Estas creaciones intelectuales tienen en buena parte de los casos un peso critico
entre los factores determinantes de la competitividad de las empresas (art. 57.1
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LES), incluidas las pymes y las microempresas (2021/2007(INI): sec. 3), del
crecimiento de las economias nacionales, europea y mundial, de su resiliencia
en las situaciones de crisis, asi como de la generacién de puestos de trabajo
sostenibles y valiosos (COM(2020) 760 final: apéndice I), del incremento de
los intercambios comerciales e inversiones (COM(2020) 760 final: sec. 6), y la
mas eficaz y eficiente satisfaccion de las necesidades individuales, y sobre todo
sociales, relacionadas con el avance de los productos y servicios disponibles
(OMPI 2022: sec. 1.1), pero también lo tienen, de forma indirecta, con la mejora
de las ofertas de productos y servicios, sus términos econémicos e incluso los
contenidos contractuales (especialmente en el caso de los signos distintivos).
De ahi lo deseable de la viveza, extension y continuidad sostenida del proceso de
generacion, explotacién y transferencia de la propiedad industrial, tanto para el
interés privado de los oferentes y demandantes de productos y servicios como
para el interés publico (OMPI 2022: cap. 2).

En la propia naturaleza inmaterial de las creaciones industriales se halla el ger-
men de los riesgos que acechan a este proceso, sus logros y la efectiva ganancia
de bienestar: su inapropiabilidad material, su replicabilidad y comerciabilidad
potencialmente infinitas y sin pérdida de sus cualidades propician la injerencia
de los terceros, que a su vez puede cuestionar la razonabilidad de continuar
aplicando las inversiones, esfuerzo y talento requeridos para el desarrollo de
nuevas creaciones industriales, y ralentizar el proceso de innovacién o su aban-
dono, con la consecuente pérdida de competitividad de las empresas, retroceso
de las economias, disminucién del comercio, las inversiones y los empleos de
calidad v, por dltimo, la también consecuente pérdida de bienestar individual y
social. La deseabilidad de las creaciones intelectuales y su inmaterialidad dejan
planteado, en un dmbito en el que, por razones materiales, no es posible acudir
al régimen de la propiedad sobre las cosas y a las acciones y medidas de defensa
que se reconocen para preservar el sefiorio que otorga, el siguiente dilema: dejar
las cosas como estan y renunciar a incentivar el proceso privado de innovacion,
cargando sobre las cuentas piiblicas el peso de la innovacién, o, por establecer un
dominio eficaz sobre las invenciones, las formas externas de los productos, los
signos distintivos, la informacién no divulgada y otras prestaciones industriales
de contenido econémico andlogo que estimulen por igual la iniciativa privada y
publica de la innovacién.

A ese dilema responde el ordenamiento inclinidndose por estimular un proceso
abierto de innovacién y resolviendo servirse para ello de una solucion de técnica
juridica comtn para todas las modalidades de propiedad industrial y valida para
todos los operadores del sector concernido, como es el reconocimiento de un
derecho de exclusién subjetivo, absoluto (dentro de su alcance sustantivo y sin
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perjuicio de limites y excepciones) y patrimonial, a favor del autor o de quien
con su iniciativa y medios impulsé la obtencién de las creaciones industriales,
limitado a las creaciones que poseen las caracteristicas de mérito que en abs-
tracto expresan su idoneidad para alcanzar los efectos positivos que, desde el
punto de vista del interés ptiblico, hacen deseable la generacién, explotacion y
transferencia de propiedad industrial, y oponible a los que sin su autorizacién
explotan productos o servicios que poseen las mismas caracteristicas. Esto es,
responde el ordenamiento mediante el establecimiento y atribucién de unos
derechos subjetivos (los derechos de propiedad industrial) que reservan a su
titular, generalmente solo durante un cierto periodo de tiempo, el control de la
explotacion de su creacién industrial.

1.4. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONSTITUCION ECONOMICA

Las aproximaciones mas tradicionales e inicialmente mas arraigadas en la Europa
continental acerca de la fuente de la proteccion juridica de la propiedad industrial
han partido de las exigencias del Derecho natural, entre las que se han incluido,
como se ha visto mds arriba, el reconocimiento de la propiedad de las personas
sobre los resultados de su ingenio (v. supra [1.3]). Trasladado este planteamiento
al ambito constitucional econémico, la proteccién de la propiedad industrial se
vincularia al reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE
y art. 6 CDFUE), del que se seguiria la exigencia de amparo de la propiedad de
los individuos sobre sus creaciones intelectuales, que hallaria una expresion mas
directa en la escueta pero clara y terminante proposiciéon normativa «se protege
la propiedad intelectual» que la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE
impone para el tratamiento de esta cuestion (art. 17.2 CDFUE), de la que carece
la CE, que no obstante llega al mismo punto a través del reconocimiento del
derecho a la produccién y creacién literaria, artistica, cientifica y técnica (art.
20.1 b) CE), al que de forma natural pertenece la facultad de la persona autora
o creadora de decidir el destino y uso de lo producido o creado y, con ello, en
dltima instancia, la aplicacion de lo creado o realizado con el talento, capacidades
(incluida la de organizar y coordinar medios y recursos) y habilidades desplegadas
por las personas, sin perjuicio de que ademds se beneficie del reconocimiento
del derecho a la propiedad privada (art. 33 CE).

Este entendimiento no es ajeno a la doctrina del TC, que reconoce que el derecho
ala produccién y creacion literaria, artistica, cientifica y técnica comprende el de
difundir los hallazgos hechos con ocasién de su ejercicio (SSTC 43/2004 — Suma-
rissim 477, ED. 5.° y 51/2008 - Jardin de Villa Valeria, ED. 2.°), cuyo reverso no
deja de ser el derecho a no difundir esos hallazgos y, sobre todo, a impedir que
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lo hagan otros y, en consecuencia, a impedir que sean empleados por otros. Sin
embargo, este planteamiento tropieza con aquella doctrina que, enfrentada con
la proteccion juridica de los resultados de las actividades de produccion y crea-
cién, limita el &mbito objetivo de este derecho a decidir, sin condicionamientos
injustificados o desproporcionados, si emprende unas actividades u otras y si
las desarrolla de un manera u otra (Urias 2018: 624), y descarta tajantemente
que ampare los resultados alcanzados mediante el ejercicio de estas actividades
(ATC 197/1982 — Libertad de creacion cientifica, ED. 2.°).

La via muerta a la que formalmente conduce la jurisprudencia constitucional para
fundamentar el reconocimiento de la proteccién juridica de la propiedad industrial
en el derecho de su autor a la produccion y creacion cientifica y técnica obliga a
volver los ojos hacia la constitucionalizacién del derecho a la propiedad privada.
Desde este angulo, las creaciones industriales como resultados del talento o
perspicacia de su creador son, actualizando el sentido y alcance de las expresio-
nes de la economia agraria y pecuaria del siglo XIX espafiol, frutos industriales
generados por el ingenio de su creador, dicho sea figuradamente, en el predio de
su inteligencia (arts. 354 y 355 II CC). El fundamento técnico de la proteccién
juridica de la propiedad industrial coincide, por lo tanto, con el fundamento téc-
nico del derecho a la propiedad privada sobre bienes que generan otros bienes,
lo que en la CE se conecta con la salvaguardia de la libertad individual, para
cuyo desenvolvimiento puede la persona ambicionar el mas amplio espectro de
bienes y aplicarlo en un no menos amplio espectro de actividades, entre las que
se cuentan las actividades econdmicas que prestan el caricter industrial a las
creaciones intelectuales.

De este modo, a la relacién entre el derecho a la propiedad privada y el libre
desarrollo de la personalidad que sirve de base a la fundamentaciéon personalista
de la proteccion juridica de la propiedad industrial se une la relacién entre ese
derecho y la libertad del individuo proyectada sobre la realizacién de actividades
econdémicas. Si en el primer ambito la persona desea la propiedad para el desa-
rrollo de la personalidad en general, en el segundo la desea para su desarrollo en
un dmbito profesional, lo cual inserta la propiedad industrial en el &mbito de la
libertad de empresa en el marco de la economia de mercado, con la consecuencia
de que, a las consideraciones y razones juridicas de raiz personalista hasta aqui
consideradas, se afiaden otras de corte utilitarista que prestan mayor coheren-
cia y solidez a la justificacién del reconocimiento de la proteccién juridica de la
propiedad industrial.

La conexién funcional, estructural y sustantiva que existe entre la propiedad
privada sobre las cosas y la proteccién juridica de la propiedad industrial ubica a
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esta ultima, junto con la propiedad sobre las cosas, entre los medios dirigidos a
realizar el modelo de economia social de mercado de la CE, auxiliares necesa-
rios de la libertad de empresa en el marco de la economia de mercado (art. 38
CE) y, en particular, del principio de libre competencia (parr. [V-9 E APCM). En
efecto, la economia de mercado significa, en este contexto, que el espacio para
la formacién de las relaciones econémicas es el mercado y que este se encuentra
doblemente gobernado por el principio de competencia econémica: lo esta por
su faceta politica, por la eleccién del mercado y la libre iniciativa de las personas
como espacio y motor institucional de la formacién de las relaciones econémicas
en nuestra sociedad y lo estd, asimismo, por su faceta normativa, esto es, como
conjunto de reglas y principios de conducta que los agentes econémicos deben
observar en el mercado cuando actian precisamente en su rol de operadores
profesionales del lado de la oferta de productos y servicios o de su demanda. Si
el primero exige que la estructura y las condiciones de competencia del mercado
posibiliten la libre toma de las decisiones relacionadas con la entrada y perma-
nencia en el mercado, asi como con la composicién y los términos de la oferta
o la demanda de bienes y servicios, el segundo exige un desenvolvimiento no
falseado del proceso de competencia, que se concreta, entre otros, en un mandato
general de competencia por eficiencia o por méritos propios en la determinacién
del objeto de la oferta y la demanda y sus respetivas condiciones.

Las creaciones constitutivas de propiedad industrial son, por regla general, resul-
tado de un esfuerzo planificado y dirigido a atender las exigencias no satisfechas
de la demanda y, en tltima instancia, de los consumidores y usuarios por medio
de la ideacioén, desarrollo y lanzamiento al mercado de productos y servicios
nuevos o mejorados. Es decir, la propiedad industrial protege la innovacion, esto
es, el proceso que consiste no solo en el desarrollo, puesta a punto e incorpora-
cién al mercado de productos, servicios, técnicas de organizacién, modelos de
negocio y, en general, prestaciones nuevas o perfeccionadas que atienden més
convenientemente las necesidades reales de la demanda, sino también en la
diferenciacion de la propia oferta frente a la de los demas oferentes de productos,
servicios, etc., alternativos o sustitutivos, la cual a su vez resulta no solo de la
inversion sostenida en acciones de comunicaciéon comercial, sino también, y de
forma acusada, de la mejora tanto de la calidad y el conjunto de representaciones
positivas de las prestaciones puestas en el mercado como de las condiciones de
comercializacion, cuya utilidad y valor atesoran y transmiten los signos distin-
tivos. La propiedad industrial, su proteccién juridica, y en especial la calidad y
eficiencia de su proteccién juridica, son clave para la intensidad de la innovacion,
y su proteccién juridica sirve para sentar las bases y establecer las soluciones
de técnica juridica que impidan un fenémeno de free riding tan intenso e incon-
trolable que ralentice o frustre la innovacién.
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El proceso de concepcién, maduracién y perfeccionamiento de los productos
y servicios que incorporan las creaciones intelectuales generadas en una fase
anterior, asi como su explotacion comercial final en concurrencia con otros opera-
dores que, de forma independiente, siguen el mismo proceso, encarna el nicleo
de la competencia por eficiencia que exige la faceta normativa de la competencia
econdmica. Asi, las razones ultimas de la proteccién juridica de las creaciones
que constituyen propiedad industrial se vinculan a la eleccién de la economia de
mercado o competencia econémica como principio rector de la economia y, en
particular, al convencimiento del constituyente de que la competencia econémica
es la opcién que con mas eficacia sirve al logro de los objetivos del programa
econdémico y social de la CE: desde el establecimiento de un orden econémico
y social justo, hasta el libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Bajo
cualquiera de estos puntos de vista, en absoluto incompatibles, el favorecimiento
de la innovacién, que en tltima instancia y en sus respectivos dmbitos, es, junto
con su naturaleza inmaterial y la solucion de técnica juridica para construir un
dominio sobre las creaciones industriales innovadoras, el factor que agrupa las
distintas modalidades de propiedad industrial en una misma categoria sistema-
tica, constituye una expresion acabada y fundamental de la competencia por
méritos o eficiencia de las prestaciones, sobre la que se funda la competitividad
y transparencia del mercado, la viveza de la competencia como proceso y, en
definitiva, el progreso econémico de la Nacién y el incremento del bienestar
social e individual.

Este proceso, sin embargo, es fragil y su buen éxito, sencillo de frustrar. Basta
para ello con que el competidor decida apropiarse de los resultados del esfuerzo
innovador de otro, lo que resulta extremadamente sencillo en no pocas ocasiones,
para que, si sucediera de forma sistematica, se limite individual y colectivamente
aquel esfuerzo y disminuya o cese la renovacién de los productos y servicios
disponibles en el mercado y la mejora de las condiciones de la oferta, incluidas
las ventajas de precios. El nexo que, por tanto, vincula la proteccién juridica de
la propiedad industrial con la competencia econémica es el impulso de la inno-
vacién, no solo mediante el favorecimiento de inversiones y esfuerzos dirigidos
al desarrollo y lanzamiento de productos y servicios nuevos o mejorados, mas
ajustados a las necesidades de la demanda, sino también por medio de la facilita-
cion del proceso de trasferencia de los resultados de esas inversiones y esfuerzos,
preciso para la extension y afianzamiento de la innovacién. La proteccion juridica
de la propiedad industrial, en consecuencia, es un estimulo a la innovacién, por
medio de la reserva de una oportunidad de negocio ligada a su explotacién comer-
cial, completada con la atribucién de las medidas y procedimientos de defensa
del aprovechamiento de esa oportunidad con la que se recompensa el esfuerzo
innovador y los riesgos a los que se expone.
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Desde esta perspectiva, la proteccion juridica mediante la atribucién de derechos
de exclusién (como son los derechos de propiedad industrial) sobre los resul-
tados de la innovacion en todos sus dmbitos, constituye un estimulo extraordi-
nariamente eficaz y equitativo cuando esos resultados poseen las condiciones
objetivas adecuadas para intensificar la competencia, para propiciar y acelerar
la incorporacién al mercado de nuevos productos y servicios, la mejora de su
calidad, la confeccién de ofertas mas ventajosas para sus destinatarios, o bien
para reducir los costes de informacién en el mercado y, durante el tiempo que
sea preciso, mantener y estimular el pulso innovador y el esfuerzo inversor que
se requiere. Los sistemas de propiedad industrial, en suma, son sistemas de
incentivo e impulso de la innovacién y transparencia en el mercado y, con ello,
de promocién de la competencia econémica y de sus fines politicos y sociales.

En suma, son consideraciones utilitaristas, de politica de la competencia y, en
su caso, de politica industrial y comercial, las que mas acertadamente explican
la razon de ser y objetivos de la proteccién juridica de la propiedad industrial.
Sobre ello, el punto de vista de la politica de competencia como explicacién de
su proteccién juridica ofrece las mismas razones y obedece a los mismos objeti-
vos para todas las modalidades de propiedad industrial, como corresponde a su
estructura comin (de la que se trata a continuacién). Este planteamiento general
de caracter politico no es una declaracién de propdésitos sin sustancia material,
no se queda en el plano de los principios programaéticos, sino que se traslada al
sentido en que se interpretan y aplican las normas sobre propiedad industrial.
Sin duda, su consideracion a estos efectos es obligacién ampliamente asumida
por la comunidad internacional y, en lo que importa, por la UE y por Espana, de
modo que «la proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual
deberan contribuir a promover la innovacion tecnolédgica y la transferencia y difu-
sién de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los usuarios
de conocimientos tecnol6gicos», y ello «de modo que favorezcan el bienestar
social y econémico y el equilibrio de derechos y obligaciones» (art. 7 ADPIC).

1.5. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

En nuestro Derecho positivo y en el lenguaje de los juristas especializados, asi
como en el de los negocios, «propiedad intelectual» es una expresion polisémi-
ca, como lo es «propiedad industrial», segtin he explicado més arriba. Desde un
punto de vista sistemadtico, que es el que ahora interesa, propiedad intelectual es
expresion que, atendidos los textos de Derecho internacional (COMPI y ADPIC),
designa tanto un entero sector del ordenamiento como el conjunto de las crea-
ciones del espiritu humano cuya proteccién juridica es el objeto de las normas
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que componen ese sector, las formas o modalidades de proteccién juridica de
esas creaciones, concretadas la atribucién de un derecho de exclusion a favor de
la persona que las crea y el sistema o conjunto de normas, organismos y proce-
dimientos que compone y gestiona todo ello. Estas son también las acepciones
que, como he indicado més arriba, tiene la expresion «propiedad industrial»,
con la diferencia de que la propiedad intelectual se refiere a las creaciones del
ingenio humano en general, mientras que la propiedad industrial se refiere espe-
cificamente a las creaciones del ingenio humano que tienen caricter industrial.

De esta suerte, la propiedad intelectual es una categoria juridica de carécter
genérico, que da cabida al tratamiento de la proteccién de todas las clases de
creaciones del ingenio humano; en cambio, la propiedad industrial es, desde
la perspectiva sistemadtica que ahora importa, una subcategoria de la anterior,
aquella que agrupa las modalidades y sistemas de proteccion juridica establecidos
para las creaciones del ingenio humano de caricter industrial. Bajo este aspec-
to, la propiedad industrial se encuentra, dentro de la categoria genérica de alto
nivel que es la propiedad intelectual, en el mismo escal6n que las modalidades
y sistemas que componen la subcategoria, también genérica, que en nuestra
tradicion (y en la de paises como Francia) se denomina propiedad intelectual, que
comprende la proteccién juridica de las creaciones del ingenio humano conoci-
das como obras y colecciones, por un lado, y, por otro, las prestaciones conexas
mediante las modalidades de proteccién juridica conocidas como derecho de
autor, las primeras, y como derechos afines o vecinos al derecho de autor u otros
derechos de propiedad intelectual. Asi, propiedad intelectual se presenta con
esta denominacién y del modo ya dicho, como una categoria juridica genérica
de alto nivel (Vicent 2024: 2240) que comprende dos subcategorias también
genéricas, puesto que cada una de ellas comprende a su vez varias modalidades
de proteccion, a saber: la propiedad industrial, cuyo objeto, modalidades y siste-
mas han quedado determinados (v. supra [1]), y la propiedad intelectual, cuyas
modalidades y sistemas de proteccién son el derecho de autor, para las obras
literarias, cientificas y artisticas, y los derechos afines o vecinos al derecho de
autor, para las siguientes prestaciones: las interpretaciones y ejecuciones de
los artistas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales, las emisiones de las
entidades de radiodifusion, ciertas producciones editoriales, las meras fotografias
y la fabricacion de bases de datos, que a fin de evitar confusiones se denominan,
bien simplemente propiedad intelectual (como se hace la LPI), bien derecho
de autor y derechos vecinos, afines o conexos (como se hace en la Gesetz iiber
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte alemana o en la Legge a protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio italiana).
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La propiedad intelectual en buena medida comparte las circunstancias que hacen
de la propiedad industrial una categoria juridica sisteméticamente unitaria. El
objeto de la propiedad intelectual son también creaciones del intelecto humano
cuya realizacién, utilizacién y transferencia son deseables por su contribucién a
la mejora del bienestar de los individuos y de la sociedad, pero cuya produccion y
explotacion afrontan, debido a su naturaleza inmaterial y su condicién de bienes
no rivales, el riesgo de ser replicadas y aprovechadas de forma desmedida por
terceros no autorizados y, ante el temor de que ello sea asi, el riesgo de que se
reduzca su generacion, su difusién y su calidad. La propiedad intelectual, por
tanto, plantea al ordenamiento el mismo reto que la propiedad industrial, como
es proteger para impulsar el esfuerzo conducente a la produccién de obras,
colecciones y prestaciones afines que compitan por hacerse con las preferencias
de la demanda, y el Derecho proporciona la misma solucién, como es el estable-
cimiento de una proteccion juridica que se basa en la atribucién de un derecho
de exclusién y las acciones precisas para su defensa. En suma, la proteccién
juridica de la propiedad intelectual, como sucede en materia de propiedad indus-
trial, reclama la intervencion del legislador para que construya un dominio de
naturaleza juridica que sea tan eficaz como es la posesién en el ambito de las
cosas corporales y pueda, ademas, defenderse con acciones y medidas de efecto
practico equivalente a las que defienden la propiedad del CC.

Esta aproximacién es coherente con el tratamiento que recibe esta materia en el
Derecho de los tratados internacionales. En primer lugar, el organismo especia-
lizado en los asuntos de proteccién juridica de las creaciones del ingenio humano
que tienen reconocida la proteccidn juridica mediante la atribucién de derechos
de exclusién a sus creadores se denomina significativamente OMPI, que, entre
otras tareas, asume las de elaboracién y administracion de los tratados inter-
nacionales sobre propiedad intelectual, que a estos efectos comprende no solo
las obras literarias, artisticas y cientificas, las interpretaciones de los artistas
intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las
emisiones de radiodifusion, sino también las invenciones en todos los campos
de la actividad humana, los descubrimientos cientificos, los dibujos y modelos
industriales las marcas de fibrica, de comercio y de servicio, asi como los nom-
bres y denominaciones comerciales, la proteccién contra la competencia desleal,
y todos los demés derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos
industrial, cientifico, literario y artistico (art. 2 (viii) COMPI).

Las modalidades de propiedad industrial que se han identificado en lineas ante-
riores son, en el Derecho de las organizaciones y los tratados internacionales,
formas de proteccion juridica de la propiedad intelectual, en el mismo plano que
el derecho de autor y los derechos conexos. Y otro tanto sucede en el Acuerdo
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sobre los ADPIC, en el que la condicién de propiedad intelectual de su titulo
abarca todas las formas de propiedad intelectual objeto de las secciones 1 a
7 de la Parte II (art. 1.2 ADPIC), a saber: derecho de autor y derechos cone-
X0s, marcas, indicaciones geogréficas, dibujos y modelos industriales, patentes,
esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados, y proteccion de la
informacién no divulgada. No quiere esto decir, como ha quedado dicho, que las
subcategorias genéricas (esto es, propiedad intelectual y propiedad industrial) se
diluyan en una tnica categoria genérica, la propiedad intelectual. En el Derecho
de los tratados sigue plenamente arraigada la subdivisién propiedad intelectual
/ propiedad industrial. Asi, bajo la ribrica «convenios sobre propiedad intelec-
tual», el Acuerdo sobre los ADPIC contempla por separado el CUP y el CB, la
Convenciéon de Romay el Tratado IPIC (art. 2 ADPIC), lo que implica, por lo que
ahora importa, que se considera que «las patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fibrica o de comercio,
las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia desleal» (art.
1.2 CUP) forman parte de una subcategoria de la propiedad intelectual distinta
de aquella otra subcategoria que corresponde a las obras literarias y artisticas
(art. 2.1 CB) v a las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, los fonogra-
mas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de
radiodifusion (arts. 3 a 6 CR).

En suma, la propiedad industrial, como se desprende de lo expuesto hasta aqui,
es una subcategoria genérica de la propiedad intelectual, que agrupa las moda-
lidades de proteccion tipicas y atipicas de las creaciones industriales mds arriba
listadas, las primeras, y caracterizadas, las segundas, y que compone la propiedad
intelectual al lado del derecho de autor y los derechos vecinos o afines, que son
las modalidades de proteccién de las obras y prestaciones asimiladas, que a su
vez son, a los ojos del legislador, modalidades de propiedad intelectual (arg. ex
arts. 428 y 429 CC en relacién con art. 3 3.° LPI). La pertenencia de ambas cla-
ses de creaciones del ingenio humano a una misma categoria juridica de orden
sistematico responde a unas mismas consideraciones, unas de politica legislativa
y otras de técnica juridica. Las primeras estdn relacionadas con el «si», esto es,
con la respuesta a la cuestion de si se deben proteger, porque la proteccién por
medio de la apropiacion fisica (salvo en el caso de la informacién no divulgada
preservada en régimen de secreto empresarial) no es materialmente dable, por
lo que no es una realidad que el legislador pueda limitarse a reconocer sino que
debe confeccionar, lo que exige una ponderacion de ventajas y desventajas que
en ambos casos conduce a una respuesta afirmativa; las segundas lo estidn con
el «como», esto es, con el como articular técnicamente la proteccion juridica
de estas creaciones para alcanzar de forma eficaz y eficiente los objetivos a los
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que obedece la decisién de establecer su proteccién juridica, que se resuelve en
ambos casos, como vengo diciendo, por medio de la atribucién de un derecho
subjetivo de exclusién transmisible por un tiempo variable, pero generalmente
limitado, que conoce distintas excepciones y limites atentos a la salvaguarda de
intereses generales o de terceros que gozan de mayor estima legal o politica.

Menos claras y quiza un tanto artificiosas son las diferencias que llevan a subdi-
vidir esta categoria genérica de alto nivel en propiedad intelectual y propiedad
industrial. Como he dicho, los bienes protegidos son de la misma procedencia (el
ingenio humano) y naturaleza (inmaterial), plantean un mismo reto al legislador
y reciben una solucién esencialmente comiin (condicionamiento de la proteccién
a mérito y derecho de exclusion). El diferente caracter de las creaciones y pres-
taciones objeto de propiedad intelectual (cultural) y el de las creaciones objeto
de propiedad industrial (industrial), sin embargo, estd detrés de la solucién que
recibe una u otra cuestion. Pero las diferencias que se aprecian en la configura-
cién de la proteccioén juridica de una y otra clase de creaciones no se traducen en
una diferencia esencial, no modifican los rasgos que son comunes a la proteccién
juridica de una y otra clase de creaciones. Las cosas no son de otro modo por
razén del peso que tiene atribuido el derecho moral del autor; por una parte, el
inventor o el creador de un disefo industrial tiene también reconocido un dere-
cho de paternidad de la invencién o del disefio de naturaleza moral, de donde se
sigue que la consideracién de la proteccién de intereses personalisimos en la
determinacion de este aspecto de la proteccion juridica de la propiedad industrial
e intelectual no impide ubicarlas en la misma categoria general. Antes bien, esas
diferencias no impiden que el régimen de la proteccién juridica de las modalidades
mas conspicuas de proteccion juridica de la propiedad industrial y la propiedad
intelectual tenga una parte comin a ambas, incluso en dmbitos fundamentales,
como son los principios de trato nacional, nacién més favorecida, agotamiento
de los derechos e incluso objetivos de su respectiva proteccién (arts. 3y 4,6y 7
ADPIC), o como lo son las medidas, procedimientos y remedios para imponer el
respeto de los derechos en que se concreta la tutela de las distintas modalidades
de propiedad intelectual y propiedad industrial (art. 1 DRDPI).

La existencia de las subcategorias propiedad industrial y propiedad intelectual,
en lugar de su disolucién en una categoria genérica tinica en la que se integran
en plan de igualdad las modalidades de una y otra se debe simple y llanamente a
la tradicién juridica. Un buen ejemplo del peso de la tradicién en la pervivencia
de la propiedad intelectual y la propiedad industrial como categorias paralelas
pertenecientes a otra de mas alto nivel comin a ambas es el ejemplo francés.
Como es sabido, en Francia se regula la propiedad industrial e intelectual bajo la
tnica denominacién de propiedad intelectual en el Code de la propriété intellectue-
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lle; eso si: sin mezclar las cosas. El Code dedica partes distintas a la regulacién
de las piezas esenciales de su respectiva proteccion juridica; en particular, en
su primera parte establece la proteccion juridica de la propriété littéraire et artis-
tique, la cual integra, en sendos libros, el régimen del derecho de autor y el de
los derechos vecinos al derecho de autor, mientras que en una parte segunda
trata de la proteccion juridica de la propriété industrielle, en la que se agrupa, en
sendos libros, el régimen de los dibujos y modelos, las invenciones y los conoci-
mientos técnicos, ademas de las marcas y otros signos distintivos, sin que estas
dos partes estén sujetas a las disposiciones de una parte general comun, en la
que se enuncien principios y reglas aplicables por igual a la proteccién juridica
de todos ellos. Y si bien se miran las cosas, mds radical fue en este punto la
codificacion italiana: el Codice della Proprieta Industriale no incluye la regulacién
del derecho de autor y derechos conexos, conjuntamente regulados en la Legge a
protezione del diritto d’autore e di altri divitti connessi al suo esercizio. Igualmente,
el Codigo da Propiedade Industrial portugués se aplica a patentes, modelos de
utilidad, marcas, logotipos, denominaciones de origen e indicaciones geograficas
(art. 4 CPI portugués).

Desde los puntos de vista programatico, sustantivo y positivo, nada se puede
objetar seriamente al encuadramiento de la proteccion juridica de la propiedad
industrial y la propiedad intelectual, entendida en su acepcién estricta, como
expresion que solo comprende el derecho de autor y los derechos conexos,
en una misma materia denominada propiedad intelectual. Ahora bien, es igual-
mente inobjetable, desde los mismos puntos de vista y desde una perspectiva
institucional, que se las reconozca y estudie como materias diferentes, aunque
no pueda discutirse que pertenecen a una misma categoria juridica genérica y
se encuentran estrechamente relacionadas entre si, que, como se ha visto en
no pocas ocasiones, se denomina propiedad intelectual. A este dltimo grupo
pertenece la legislacién esparfiola, en la que cada modalidad de propiedad indus-
trial tiene establecido su régimen propio en una ley especial, con unas pocas
salvedades. En efecto, el régimen de algunas cuestiones comunes a las distintas
modalidades de propiedad industrial se encuentra establecido en una misma ley
para aquellas modalidades mas canénicas e importantes, que en principio les es
aplicable en los mismos términos (art. 86 bis.1 LEC y Titulo XII LP por virtud
de las disposiciones adicionales primeras de LM y LDI). En otras ocasiones, esas
cuestiones comunes se regulan en la ley especial de cada modalidad, si bien las
disposiciones que las gobiernan son sustancialmente coincidentes, como sucede
en el caso de las acciones de defensa de patentes, marcas, disenos industriales
y secretos empresariales. En suma, nuestro ordenamiento juridico no establece
una regulacion unificada de la proteccioén juridica de las modalidades de propiedad
industrial, ni establece una parte general comtn a unas y a otras. Antes bien, se
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conserva intacta la presencia de la propiedad industrial, aunque concurre con
la propiedad intelectual y la norma vale por igual para las dos, en la determina-
cién de la competencia legislativa (art. 149.1 9.2 CE), de las competencias de
las comunidades auténomas (ad ex. art. 29 Dos EAG), de la ley aplicable en las
situaciones con componente internacional (art. 10.4 CC), del elenco de asuntos
para los que se atribuye competencia objetiva a los juzgados de lo mercantil, o
los asuntos en que se admite la especializacion de las secciones de las audiencias
provinciales (arts. 82.2 3.° y 86 bis.1 LOP]J), y del elenco de bienes que pueden
constituir objeto de hipoteca mobiliaria (art. 12 Quinto LHMPSD).

1.6. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD DEL CODIGO CIVIL

A pesar de lo que sugiere la expresion, la propiedad industrial no es propiedad
en el sentido del CC, puesto que su objeto no son cosas muebles o inmuebles
susceptibles de ser apropiadas (arts. 333, 335, 336 y 348 CC). Por otra parte,
la propiedad industrial no puede ser defendida por medio de una accién reivin-
dicatoria frente a las injerencias de terceros que perturben el dominio de su
titular (arts. 348 Il y 464 I inciso segundo CC). Sin embargo, y de ahi el empleo
del término «propiedad» para designarla, la proteccién juridica que confiere la
propiedad industrial consiste en la concesién o reconocimiento de la facultad de
prohibir a otros la explotaciéon y aprovechamiento de las creaciones industria-
les, en la atribucién de acciones para la defensa de esa posicién juridica y en el
reconocimiento de que puede ser objeto de cotitularidad y de negocios juridicos
de transmisién y garantia. Asi, la proteccioén que presta la propiedad industrial
sobre las creaciones del intelecto humano que constituyen su objeto es, en lo
esencial, estructural y, de forma mas clara, funcionalmente equiparable a la que
presta la propiedad de Derecho comtn sobre las cosas, que puede ser encuadrada,
dado que se trata de una categoria abierta, entre las propiedades especiales de
la legislacién civil, como lo esté la propiedad intelectual (arts. 428 y 429 CC).

Tampoco queda la propiedad industrial comprendida entre la propiedad intelec-
tual que el CC califica como modalidad de propiedad especial, puesto que a estos
efectos solo se considera propiedad intelectual la que tiene por objeto «una obra
literaria, cientifica o artistica» (arts. 428 y 429 CC), categoria que no comprende
la propiedad industrial ni ahora ni en 1889 (arg. ex art. 1 CUP y art. 1 CB); pero si
por analogia. Por una parte y como indica la ribrica del Tit. IV del Libro Segundo
del CC («de algunas propiedades especiales»), las propiedades especiales cuyo
tratamiento establece, al menos en parte, no componen un catilogo cerrado. Por
otra parte, la omision de la propiedad industrial o sus modalidades en este cata-
logo no es conforme al plan del legislador: en primer lugar, la naturaleza del bien
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que protegen y el recurso de técnica juridica con el que lo protegen, con el que
el CC y la LPI 1881 superan la imposibilidad de aprehender el bien y lo sujetan
al dominio de su titular, son los mismos, y la tnica diferencia que existe, como
es el reconocimiento de derechos morales, en realidad cuestiona la calificacion
de la propiedad intelectual como propiedad especial, pero no la de la propiedad
industrial; en segundo lugar, el reconocimiento de que la propiedad intelectual
es una propiedad especial en 1889 no puede desvincularse de la posicion y obli-
gaciones asumidas por el Reino de Espafia tres afios antes al constituirse en
Unién con otras potencias para la protecciéon de los autores en relacion con sus
obras literarias y artisticas como parte del CB, y revela, sumado a lo anterior,
que no existe razén para que el plan del legislador fuera diverso en relacién con
la propiedad industrial, puesto que incluso antes, ya en 1883, el Reino de Espaiia
habia constituido, como parte contratante del CUP, una Uni6n de paises para la
proteccion de la propiedad industrial.

La extension de la calificacion de propiedad especial a la propiedad industrial, sin  (45)
embargo, no tiene consecuencias relevantes. Primeramente, porque no existe
una regulacién general de la categoria «propiedades especiales» que pudiera
completar la regulacion propia de la propiedad industrial o ayudar a construir la
dogmatica de esta institucién. Seguidamente, porque los efectos de este encua-
dramiento se agotan en la previsién de la aplicacién subsidiaria de las reglas del
CC sobre la propiedad de las cosas (art. 429 in fine CC), lo que para la propiedad
industrial tiene un muy escaso margen de aplicacién. La inmaterialidad del
objeto de la propiedad industrial, en efecto, reduce en mucho el dmbito en el
que las reglas de la propiedad sobre las cosas son conformes con la naturaleza de
la propiedad industrial. Bajo este aspecto, solo parecen relevantes la reglas del
CC sobre la comunidad de bienes (arts. 392 a 406 CC) y las garantias frente a la
expropiacion (art. 349 CC). Pero su utilidad practica es menor: a las primeras se
remiten las normas especiales sobre cotitularidad de patentes, marcas, diseno
industrial y secretos empresariales (art. 80.1 LP, art. 46.1 LM, art. 58.1 LDI,
art. 5.1 LSE) en términos a los que nada afade el art. 429 CC; y las segundas
son objeto de una regulacién especifica para patentes (art. 73 LP), y todas las
modalidades cuentan con la explicita garantia anclada en la CE (art. 33.3 CE).

La ubicaci6n de la propiedad industrial en el dmbito del derecho a la propiedad (46)
privada constitucionalmente protegido, que de manera significativa no menciona
su objeto (art. 33.1 CE), determina que su proteccién juridica posea, al menos
de forma aproximada, los mismos caracteres esenciales y el mismo contenido
basico que la propiedad sobre las cosas (Montés 1991: 952-953, 957, 960-961).
De ahi que la proteccién juridica de la propiedad industrial se beneficie de las
garantias constitucionales de la propiedad privada (ATC 134/1995 — Ejecucion de

139



Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial

composiciones musicales en Hotel Jupiter, ED. 3.°); sea homogénea, en el sentido
de que es la misma para todas las creaciones protegidas por la misma modalidad;
se atribuya originariamente a la persona creadora o al grupo de personas crea-
doras, y confiera un derecho absoluto, en el sentido de ser oponible a cualquier
injerencia de un tercero en un ambito de dominio que define la ley en atencién
a las caracteristicas estructurales y funcionales de la modalidad de propiedad
intelectual de que se trate, asi como en atencién a la contribucién tedérica de la
clase de creacion que constituye su objeto al incremento del bienestar social.

2. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1. DEFINICION

El Derecho de la propiedad industrial es la rama del ordenamiento juridico que
tiene por objeto la proteccién juridica de la propiedad industrial y, en particular,
tanto la instauracién y disciplina de los distintos aspectos relacionados con el
reconocimiento, atribucién, configuracién, gestiéon y defensa de la proteccién
juridica de las creaciones intelectuales de caracter industrial como el estableci-
miento del régimen organico y funcional de las instancias administrativas a las
que se confia la atribucion y gestion de las modalidades de propiedad industrial
y de los 6rganos de la jurisdiccién que resuelven los litigios promovidos en esta
materia, asi como sus respectivos procedimientos y procesos.

2.2. NATURALEZA

El Derecho de la propiedad industrial combina disposiciones de Derecho pri-
vado y de Derecho piblico, de Derecho auténomo y de Derecho especial, que
se encuadra en el dmbito del Derecho mercantil, de cuya materia es parte la
propiedad industrial.

2.2.1. Derecho privado y Derecho piblico

Las normas juridico privadas que componen el Derecho de la propiedad industrial
son, en esencia, las que disciplinan los aspectos sustantivos de su proteccién
juridica, como son la determinacién del objeto protegible y de los requisitos
materiales a los que se sujeta su proteccion, la atribucién subjetiva del titulo de
proteccion juridica, el establecimiento de su contenido y alcance, la regulacion
de las acciones para su defensa civil y la definicién de su régimen de extincion,
asi como la ordenacién de sus aspectos patrimoniales.
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Por su parte, las normas de Derecho publico conciernen, también en lo esencial,
al establecimiento de los organismos (especializados) de la Administracién que
tienen encomendada la tramitacién y resoluciéon de los expedientes de conce-
sién y registro de los titulos de propiedad industrial, asi como la gestion de los
concedidos y, en particular, al establecimiento del régimen organico y funcio-
nes de esos organismos, y de las normas especiales sobre los procedimientos
seguidos para ello. Esta misma naturaleza la tienen las normas que se dedican
al establecimiento de la competencia judicial en asuntos de propiedad industrial
y la regulacion de las especialidades de los procesos con arreglo a los que se
ventilaran estos asuntos.

2.2.2. Derecho auténomo y Derecho especial

El Derecho de la propiedad industrial es un Derecho (parcialmente) auténomo
porque sus principios y soluciones mas caracteristicos, los que son de verdad
propios, no se corresponden con los que inspiran y establecen la regulacion
de otras ramas del ordenamiento juridico también dedicadas a la proteccién de
bienes y derechos, con las que entroncara el Derecho de la propiedad industrial
y de la que fuera una simple adaptacién y desarrollo; en particular, no lo es del
Derecho de la propiedad sobre las cosas, aun cuando la propiedad industrial sea
una de las propiedades especiales a las que se refiere el CC. La autonomia del
Derecho de la propiedad industrial se asienta en la naturaleza y retos comunes
de la materia que constituye su objeto (la propiedad industrial y su proteccién
juridica), y se manifiesta principalmente en la definicién de sus objetivos progra-
maticos (relacionados con la promocién e impulso de los procesos de ideacion,
desarrollo, transferencia y aplicacién efectiva de la propiedad industrial como
medio para la mejora del bienestar colectivo, antes que la sola recompensa al
talento o esfuerzo o la apropiacién de los bienes frutos del talento y esfuerzo, y
antes que la consideracién de que el derecho de exclusién es el destilado juridico
racional del axioma ético de la apropiacién por la persona autora del producto
de su intelecto); la seleccion de las soluciones de técnica juridica dirigidas a la
consecucion de esos objetivos (la instrumentacion de la proteccién juridica por
medio de atribucién de un derecho de exclusion subjetivo y patrimonial solo
sobre aquellas creaciones que posean las condiciones que las hacen adecuadas
para contribuir al bienestar individual y social), y en el disefio de la estructura
de la proteccién juridica y concrecion de los contenidos sustantivos. Tienen
ese caracter auténomo desde la definicién del objeto y alcance de su proteccién
juridica, hasta su extincién, pasando por la determinacién de las condiciones de
proteccidn, del alcance de la proteccién y de su contenido, incluidos los limites y
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excepciones de la proteccion reconocida o las acciones para imponer su efectiva
observancia.

La preponderancia de los contenidos normativos auténomos no impide que el
Derecho de la propiedad industrial incluya igualmente normas especiales, que
participan de principios y contenidos positivos comunes a otras ramas del orde-
namiento juridico, tanto de Derecho privado como de Derecho piiblico. Entre
las primeras se cuentan las normas sobre las acciones de defensa civil de la
propiedad industrial o sobre el tratamiento de sus aspectos patrimoniales; entre
las segundas, las normas que tratan de la competencia judicial en asuntos de
propiedad industrial y las que abordan distintos aspectos procesales, desde las
diligencias preliminares hasta la ejecucién de sentencias y autos de medidas
cautelares, o las normas que tratan del procedimiento administrativo.

2.2.3. Derecho mercantil y otros

El Derecho de la propiedad industrial es una parte del moderno Derecho mer-
cantil, en el que encaja tanto en su concepcién de ordenamiento del empresario,
la empresa (en cuyo dmbito se sitiia) y su actividad tipica de contratacion e inter-
cambio, como en su concepciéon como Derecho de la actividad profesional que
se desenvuelve en el mercado en sus facetas de organizacion juridica (a la que
corresponde la proteccién de la propiedad industrial), conducta e intercambio,
o de su concepcion como Derecho del mercado dirigida especificamente a la
ordenacion del estatuto de los empresarios y las actividades que desarrollan en
el mercado, la cual, bajo este aspecto, comprende tanto el establecimiento de las
reglas de actuacién en el mercado dirigidas a quienes participan profesionalmente
en sus procesos (entre las que se ubican las normas para la proteccién juridica
de la propiedad industrial) como la regulacion de los contratos relacionados con
la produccion y comercializacién de bienes y con la prestacién de servicios en
el mercado.

No obstante, el tratamiento de esta materia incorpora disposiciones normativas
que se ubican sistematicamente en otras ramas del ordenamiento juridico, de
las que forman parte, como son las normas que regulan los delitos contra la pro-
piedad industrial, pertenecientes al Derecho penal, las que erigen y regulan los
organismos administrativos que tienen encomendada la gestion de los diferentes
sistemas de propiedad intelectual y sus correspondientes procedimientos, que
pertenecen al &mbito del Derecho administrativo y, finalmente, las que disciplinan
la resolucién judicial de los conflictos que surjan en esta materia, que pertenecen
al Derecho procesal.
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2.2.4. Unidad sistematica

El Derecho de la propiedad industrial, tal y como se ha definido y caracterizado,
posee un contenido muy amplio, que alcanza todos los aspectos de los diferentes
sistemas de proteccidn juridica de la propiedad industrial, esto es, el régimen
de todas las modalidades de proteccion juridica de la propiedad industrial. Sin
embargo, la parte general del Derecho de la propiedad industrial, aquella que esté
formada por normas aplicables a todas las modalidades de propiedad industrial, es
muy estrecha y, por lo general, son las partes en que el Derecho de la propiedad
industrial es un Derecho especial. El grueso del régimen aplicable a la mayor
parte de los elementos que componen la estructura de la proteccioén de la pro-
piedad industrial se encuentra establecido en sus respectivas leyes especiales,
propias de cada una de las modalidades de propiedad industrial o, cuando menos,
de modalidades que no solo comparten la estructura de la proteccién juridica,
sino también sus contenidos sustantivos, como sucede con las patentes y los
modelos de utilidad, ambos regulados en la LP, o con las marcas y los nombres
comerciales, ambos regulados en la LM.

Ahora bien, esta diversidad no impide que el Derecho de la propiedad industrial
sea una rama del ordenamiento juridico en sentido propio, dotada de unidad sis-
tematica, que se cimienta tanto en la parte general a la que se ha aludido como
en la presencia de unos presupuestos, contenidos y soluciones compartidos
en el régimen propio de todas ellas. En particular, el factor que cohesiona de
manera sistematica la regulacion de las distintas manifestaciones de la propiedad
industrial y se sobrepone a la diversidad de su régimen individual es el mismo
que funda y justifica la proteccién juridica de la propiedad industrial, a saber: la
atribucion de derechos de exclusion para incentivar la generacion, explotacion
y transferencia de las creaciones industriales. A la amenaza de injerencia de
terceros en el aprovechamiento de las creaciones industriales, asi como al riesgo
de pérdida de bienestar publico y privado, el ordenamiento juridico reacciona con
medidas de orientacién y propoésito comunes a todos los sistemas de propiedad
industrial y de técnica juridica asimismo comin, como es el establecimiento de
derechos subjetivos, tendencialmente absolutos y de caricter patrimonial, cuyo
reconocimiento estd vinculado a la comprobacién, en un momento u otro, del
mérito de la creacién o condiciones que, en abstracto, la hacen socialmente ttil
y cuyo contenido sustantivo es una facultad de exclusién que puede imponerse
a terceros por medio de acciones de cesacion e indemnizacién de dafios. Y para
el buen fin de este derecho y el equilibrio de los intereses contrapuestos ante la
reserva de explotacion, abunda el ordenamiento juridico con el establecimiento,
en gran medida coincidente en los extremos abordados, pero mayoritariamente
dirigido a cada una de las modalidades de propiedad industrial, de un entramado

143



Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial

de normas, procedimientos, procesos e instituciones que gobiernan la determi-
nacién de la creacion industrial protegible y las condiciones de mérito para ser
protegida, la forma de atribucién de la protecciéon y su gestién, la enunciacién
de los efectos de la proteccién y su respeto, esto es, los sistemas de proteccién
juridica de la propiedad industrial (el sistema de patentes y modelos de utilidad,
el sistema de marcas, etc.).

2.3.  FORMACION DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La proteccioén juridica de la propiedad industrial ha recorrido, hasta el presente,
un camino que ha tenido, en lo esencial, tres etapas: los privilegios o monopolios
de explotacién graciosamente concedidos como recompensa a la decisiéon de
localizar una determinada actividad en un determinado territorio; el remedo de la
propiedad basado en el reconocimiento de la extension y ajuste del dominio sobre
las cosas a los resultados del esfuerzo intelectual que presentan ciertas carac-
teristicas de interés, y la reserva de la explotacién como construccién artificial
encaminada a estimular la innovacién en sentido amplio, incluida de este modo
la transparencia en el mercado. Asi como entre la primera y las otras dos existen
diferencias politicas y técnicas de considerable calado, no sucede lo mismo entre
la segunda y la tercera, puesto que, de una forma u otra, el reconocimiento de
la propiedad industrial no ha estado nunca condicionado solo a la circunstancia
de que lo creado por el espiritu humano fuera resultado del esfuerzo de la per-
sona, como es de ver entre nosotros en el RD de 16 de septiembre de 1811,
que establece las reglas por las que han de regirse en Espana los que inventen,
perfeccionen o introduzcan nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria,
que, si en su articulo I declar6 que: «el gobierno protege especialmente y decla-
ra sagrada la propiedad de todo descubrimiento 6 mejora en cualquier ramo de
industria, manufacturera 6 rural, asegurando al autor su entero y pleno goce», a
continuacién deja bien claro en su articulo II que no «se reputan por mejoras las
que s6lo consisten en la hermosura y mejor gusto de las formas, 6 en adornos
que no contribuyen esencialmente 4 la perfeccion de la industria», en su articulo
IV que, entre otras contribuciones, se reputa «como descubrimiento la introduc-
cién en nuestro pais de cualquier planta 6 animal 1til, y la importacién ventajosa
4 la industria de alguna materia primera, desconocida en nuestro comercio» y,
en su articulo V, que quien «quisiere mas bien asegurarse por cierto tiempo el
goce exclusivo de algtin descubrimiento [...] estara obligado 4 sacar un titulo o
patente de invencion que acredite su propiedad». Como se ve, cuando de forma
mas intensa se aproximo a la propiedad sobre las cosas, la proteccion juridica de
la propiedad industrial no estuvo abierta a cualquier creacion por el hecho de ser
fruto del trabajo de una persona, como sucede con los bienes materiales, sino

144



José Massaguer. Capitulo I. Introduccion al Derecho de la propiedad industrial

solo, en relacién con las patentes, a las consideradas de interés por razones de
su contribucién a la perfeccién de la industria y solo por medio del cumplimiento
de los requisitos formales para obtener el titulo o patente de invencion expedido
por la «divisiéon de Artes y manufacturas del Ministerio de lo Interior».

Del modo en que actualmente se entiende, esto es, como categoria formada
por el conjunto de las modalidades de proteccion juridica de ciertas creaciones
intelectuales o creaciones del espiritu humano, definidas por su objeto y su
mérito, mediante el reconocimiento o atribucién a su creador o promotor o a sus
causahabientes de un derecho subjetivo de caracter patrimonial que le faculta
para impedir a terceros su explotacién no consentida ni amparada legalmente,
la propiedad industrial hizo su aparicién a finales del siglo XVIIL. Lo hizo, en
particular, de la mano de la revolucién liberal y, por tanto, envuelta con la pro-
clamacién de la libertad de industria y comercio y la abolicién de los pilares de
la economia del antiguo régimen (Saiz 2023: 83-88, 91-94), como eran, por lo
que ahora importa, el sistema de gremios y privilegios; y se formé de la mano
de las teorias ilustradas y liberales sobre la extension de la propiedad de los
frutos del trabajo, a favor de quien los produce (art. 548 CC), a los resultados de
la creacién intelectual, en esta ocasion a favor de quien los crea, del inventor,
del autor o del comerciante que se sirve de signos propios para identificar los
productos que comercializa.

Durante el siglo XIX, el modelo de proteccién juridica de las creaciones del
ingenio humano acab6 por expandirse y consolidarse en Europa, por arraigarse
en la legislacién internacional y construirse dogméaticamente como categoria
juridica unitaria, sin perjuicio de que el modelo de regulacién positiva unitaria
sea, hoy por hoy, minoritario en los paises de nuestro entorno que, como sucede
ahora en Espana, dedican leyes especiales a la regulacién de cada una de las
modalidades de propiedad industrial, a pesar de la codificacién todavia reciente
en Francia e Italia y, ya casi olvidada, en las leyes historicas espafiolas de 1902
(LPind) y 1929 (EPI).

No quiere decir esto que la proteccién juridica de las modalidades de propiedad
industrial e intelectual que actualmente se conocen no hubiera aflorado con
anterioridad. De este modo sucedid, de forma inconexa y, sobre todo, a partir
de unos planteamientos, objetivos y soluciones técnicas diferentes de los que
informan la moderna proteccién juridica de la propiedad industrial e intelectual.
Asi es de ver, particularmente, en los sistemas de patentes, marcas y derecho
de autor, esto es, en los sistemas que ocupan el lugar central en la construccién
sistemadtica de esta rama del Derecho. En efecto, en los siglos XIV y XV se
conocieron titulos de proteccién juridica de las creaciones del ingenio humano
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basados en la atribucién de derechos de explotacién subjetivos. Ahora bien, esa
proteccién no se orient6 a promover la innovacién, transparencia o produccion
cultural como logros que, por su propia naturaleza y utilidad socioeconémica,
se consideraran deseables en general, como tampoco se dirigi6, en buena légica
con lo anterior, a recompensar el esfuerzo creativo hecho para su obtencién, o a
reconocer el dominio sobre los resultados de la actividad intelectual. Al contrario,
se oriento a favorecer la decision de localizar, en el territorio del reino, repiblica
o principado, la explotacion de la invencion o de la produccién cultural con el fin
ultimo de fortalecer la correspondiente organizacioén politico-territorial en los
admbitos de la ciencia y el conocimiento, el comercio y la cultura. Es decir: antes
de la revolucién liberal, la proteccién de la propiedad industrial e intelectual no
tuvo por destinatarios a los inventores y autores por el hecho de haber gestado
la invencién o la obra, sino a los emprendedores, fueran o no los creadores,
que asumian el riesgo de explotar la invencién o imprimir y editar la obra en
un determinado territorio soberano, y no en otro. A diferencia del derecho de
propiedad industrial e intelectual, el privilegio resulta de un acto excepcional,
singular y soberano, en el sentido de que su concesion no era el reconocimiento
de un derecho a obtener ese privilegio con anterioridad establecido con carcter
general a favor del inventor solo sujeto a la presencia de ciertas propiedades en
la invencién, sino un premio al emprendedor, dirigido a atraer al que, fuera o no
el inventor, estaba dispuesto a introducir y explotar a escala local la innovacién y
cuyo contenido sustantivo no estaba prefijado, de modo que el premio, empezando
por su duracién, no era necesariamente el mismo para todos.

El sistema de proteccion juridica de invenciones y obras que corresponde a
estos planteamientos y al propio orden estamental de la sociedad del antiguo
régimen es el sistema de privilegios, nacido en las postrimerias de la Edad
Media (Troller 1983: 16-20). Para la proteccién de las invenciones, estos titulos,
los privilegios, los concede por primera vez Eduardo III en Inglaterra y en las
republicas bajomedievales de Florencia y Venecia. En este contexto, se dice
siempre que los primeros privilegios fueron los otorgados en Inglaterra, en
1331, al tejedor flamenco John Kempe; por el Consejo de Venecia, en 1416, a
Franciscus Petris, para la fabricacién, comercializacién y uso de maquinas para
majar y abatanar tejidos, o por la Repiiblica de Florencia, en 1421, a Brunelleschi
para una barcaza con gria dedicada al transporte de marmol. El primer privilegio
concedido en Espana fue otorgado, en 1478, por la reina Isabel la Catélica a su
médico Pedro Azlor, referente a un nuevo sistema de molienda, para que durante
veinte afios gozara del monopolio de construir molinos destinados a moler pan
en todo el Reino de Castilla, cuya concesion se justifica en la inversién realizada
(los muchos maravedis gastados en «yndustriar e ynventar»), que es necesario
que su inventor pueda aprovechar en exclusiva y no sufra agravio o dafo; a este
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privilegio siguieron otros constituidos por real cédula de privilegio (Garcia Tapia
2008: 49-62).

El Estatuto veneciano de 19 de marzo de 1474, que se considera el antecedente
de las modernas leyes de patentes, inicia la evolucién hacia el modelo de propie-
dad; en este sentido, estableci6 un procedimiento para el registro de invenciones
y el otorgamiento de privilegios (sin precisar las condiciones para su concesion,
el objeto y alcance de derecho o su defensa), que tenian una duracién de diez
afios extensible a veinte para las invenciones que fueran nuevas en la reptblica
y ttiles, en el sentido de que tuvieran aplicacién préctica y beneficiaran a la
sociedad veneciana. Esta norma estuvo en vigor hasta 1650 y se tomé como
referencia en otros paises.

Del modo en que se sefiala generalmente, el punto de inflexién se encuentra en
Inglaterra, expresado en el estatuto de los monopolios de 1624 y en el estatuto
de la Reina Ana de 1710, que sentaron las bases de la prohibicién de los privi-
legios o del reconocimiento de que al autor, como legitimo autor, le era debido
reconocer y conceder los derechos de reproduccién y distribucién de la obra.
En esta linea se sitia la Real Orden de 22 de marzo de 1763 de Carlos II, donde
se estableci6 que «de aqui en adelante no se conceda a nadie privilegio exclu-
sivo para imprimir ningtn libro, sino al mismo autor que la haya compuesto».
Asimismo, se encuentra en el pensamiento, de autores como Locke que fundan
la propiedad del autor o creador sobre lo creado en que es fruto del trabajo indi-
vidual. No en tltimo lugar, el cambio de perspectiva vino igualmente propiciado
por los distintos procesos promovidos, ya desde 1602, por los autores contra
editores e impresores en reclamacién de sus derechos de propiedad sobre las
obras que los demandados imprimian y comercializaban. En este contexto, los
autores, escritores y artistas plasticos abrieron un debate con los impresores y
editores, en el que los primeros sostuvieron la existencia de un nexo entre el
acto individual y personal de creacién —que es cosa distinta de la réplica de la
realidad— y la obra que del acto de creacién resulta, para concluir y defender, a
partir de este postulado, que la obra es propiedad de su creador, que ostenta el
dominio (el derecho de exclusién) sobre su creacién (la obra) porque deriva de
la actividad creativa de su autor. Y asi se establece en Francia mediante Decreto
relativo a los espectaculos de 19 de enero de 1793, esto es, diez afios después de
la primera ley estadounidense sobre copyright, que los autores de obras literarias
de cualquier clase, los compositores musicales, los pintores y dibujantes gozan
durante toda su vida de un derecho exclusivo a vender, permitir a venta en el
territorio de la Reptblica o a cederlo en todo o en parte a terceros.
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El desarrollo del moderno sistema de patentes y, al mismo tiempo, de los deméas
sistemas de proteccidn juridica de la propiedad industrial estd decisivamente
impulsado por el surgimiento y consolidacion del liberalismo econémico, la revo-
lucién industrial y el capitalismo, en cuyo marco se produce el trénsito desde la
concesion soberana excepcional de un privilegio al reconocimiento y guarda de un
derecho individual a ser protegido por razén del mérito de la invencidn, por virtud
de la presencia de ciertos requisitos, iguales para todos, en la propia invencion.
En el siglo XIX, por tanto, el derecho de exclusion, funcionalmente equivalente
al monopolio de explotacién concedido hasta entonces por medio de privilegios,
se incorpora a un titulo concedido en atencién a la actividad inventiva desple-
gada para alcanzar la invencién. La proyeccién de la relacién dialéctica entre el
antiguo régimen y el liberalismo sobre el modelo de proteccion juridica de las
invenciones mediante privilegio o mediante patente se ve con especial claridad
en el caso espaiiol. En efecto, el RD de 16 de septiembre de 1811, dictado bajo
la regencia de José Bonaparte, establecio las reglas por las que habian de regirse
en Espafa los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran nuevos artilugios
en cualquier ramo de la industria, declard, en linea con los postulados revolu-
cionarios, «sagrada la propiedad de todo descubrimiento o mejora en cualquier
ramo de industria, manufacturera o rural, asegurando al autor su pleno y entero
goce por el tiempo y del modo que se prescribird», y prevé que para acreditar su
propiedad el inventor «estard obligado 4 sacar un titulo o patente de invencién»,
mientras que la Constitucién de 1812 combiné la declaraciéon de que «no puede el
Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporacién» con la prevision de
que las diputaciones debian «fomentar la agricultura, la industria y el comercio
protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos
ramos». Sin embargo, la RO de 30 de septiembre de 1818, promulgada tras haber
sido restaurado el régimen absolutista, recupero el sistema de privilegios. Y otro
tanto sucedi6 a continuacion: si, en el trienio liberal, el Decreto de 20 de octubre
de 1820 establece las reglas por las que han de regirse todos los que inventen,
introduzcan o perfeccionen en la Industria Espafiola y al efecto prevé que «todo
el que invente, perfeccione o introduzca un ramo de industria tiene derecho a
su propiedad en el término y bajo las condiciones que esta ley sefiala» y que «el
certificado del Secretario de la Gobernacién seré el titulo de propiedad», el RD
de 27 de marzo de 1826, repuesto el absolutismo, recupera la expresién Real
cédula de privilegio, aunque lo hace en realidad como titulo «para asegurar al
interesado la propiedad exclusiva» sobre toda «mdquina, aparato, instrumento,
proceder G operacién mecdnica 6 quimica que en todo 6 en parte sean nuevos, 6
no estén establecidos del mismo modo y forma en estos Reinos».

Otro es el devenir historico de la proteccién juridica de las marcas mediante un
sistema de propiedad industrial. Sin perjuicio de otros antecedentes remotos con
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frecuencia recordados, especialmente los relativos a las practicas observadas por
algunos fabricantes y comerciantes para diferenciar sus productos, el empleo
de signos distintivos similares a las actuales marcas puede relacionarse con la
practica de marcar los productos observada durante la Edad Moderna en el sis-
tema gremial, teniendo en cuenta que existen diferencias notables, empezando
por la circunstancia de que la eleccién de los signos empleados correspondia
al gremio y su uso, que, por supuesto, estaba encaminado a identificar al pro-
ductor o comerciante, era obligatorio, puesto que formaba parte del sistema de
control de cumplimiento de las normas gremiales y salvaguarda de los derechos
estamentales de sus miembros. Este origen y configuracion de los signos como
medio de reconocimiento de la procedencia empresarial de los productos no es
ajeno tampoco al sistema de privilegios, cuya aplicacién en este dmbito, de hecho,
aproxima el signo en cuestion a la marca actual. En este sentido se da cuenta de
la concesién de privilegios colectivos a los cuchilleros y campaneros de Amberg
y Neumarkt en 1544; y antes, de un privilegio individual concedido por la ciudad
de Niremberg a Alberto Durero en relacién con el uso del signo «AD» con el que
identificaba sus obras. En todo caso, el sistema de marcas gremial cayé con el
propio sistema gremial, con la consecuencia, de interés especial porque pone de
manifiesto la necesidad de la proteccion, de la utilizacién indebida de las marcas
de otros y la necesidad de proteger de ello a los que antes hubieren empleado el
signo en cuestién y como paso previo a registrar los signos correspondientes.
En este marco se sitia el RD de 20 de noviembre de 1850, que fue la primera
norma sobre la concesion de «certificados de marcas», con la finalidad de que los
usuarios o propietarios de estos distintivos pudieran hacer valer sus derechos
frente a los usurpadores.

Laidea, que hoy no se puede compartir, de que las normas no crean la propiedad (66)
industrial, sino que configuran su contenido y la protegen, subyace sobre todo en
la formacién del Derecho de la propiedad intelectual en sentido estricto referido
a los derechos de autor; de manera que se ha considerado que los privilegios
reales o las leyes especiales venian a confirmar unos derechos que solo debian
configurarse como derechos de explotaciéon de caracter indefinido o de larga
duracién y de caracter incorporal, distintos de los derechos sobre la cosa corporal
u obra, en sus origenes el libro o escrito publicado. No obstante, la libertad de
editar e imprimir libros y la prohibicién de monopolios llevaron a los editores e
impresores, quienes asumian los costes de hacerse con un manuscrito y compo-
ner la impresion, a solicitar del monarca un privilegio de exclusiva de explotacion,
con la finalidad de poder impedir las copias serviles de otros impresores. A los
editores se sumaron los autores en la solicitud de privilegios de explotacién de las
obras; en Castilla, desde mediados del siglo XVI los privilegios eran solicitados
mayoritariamente por los autores. Més adelante, en Inglaterra, el Estatuto de la
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Reina Ana de 1710 se convierte en el primer texto legislativo que concreta un
régimen general de proteccién del autor, con la finalidad de potenciar la actividad
creativa (que se advierte ya en su titulo: An Act for the encouragement of learning)
y, para ello, fomentar el arte, la literatura y la ciencia, garantizar a los autores
la obtencién de rendimientos econémicos e impedir que los editores aleguen la
libertad de imprimir y publicar libros y otros escritos sin el conocimiento de los
autores o de sus propietarios. La finalidad de proteger a los autores y promover
el arte y la ciencia persiste ya en todos los textos legislativos del siglo XVIII,
desde la Constitucion de Estados Unidos de América de 1783 y la Copyright
Act de 1790 a la Ley francesa de 1793 que otorga a los autores, compositores
y artistas el derecho exclusivo de vender y distribuir sus obras y extiende el
derecho a sus descendientes durante 10 anos después de la muerte del autor.

En Espaiia, como se ha visto en materia de propiedad industrial, fue igualmente
con el triunfo de la Revolucién liberal cuando de manera objetiva la Ley de pro-
piedad literaria de 10 de junio de 1847 y la Ley de Propiedad Intelectual de 10
de enero de 1879 reconocieron a todos los autores, sin necesidad de solicitarlo
al monarca, un derecho exclusivo para poder disfrutar de los beneficios de sus
obras. Esta tdltima Ley, junto con su Reglamento de 3 de septiembre de 1880
(todavia en vigor en aquello que no contradiga a la LPI por virtud de su disp.
transitoria séptima), son las normas sobre propiedad intelectual que mas tiempo
han estado vigentes en Espana, dado que algunos proyectos vieron truncadas
sus expectativas por la llegada del régimen franquista. Entre las principales
novedades de la Ley destaca el reconocimiento de los derechos antes de la publi-
cacién de la obra, un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos
morales, que conlleva lo siguiente: la facultad privativa del autor de decidir si
publica o reproduce la obra y la facultad de arrepentimiento; la unificacién de
los plazos de proteccién; la creacién del Registro de la Propiedad Intelectual;
el reconocimiento de ciertos derechos a los autores de las obras dramaticas y
musicales, mediante disposiciones que permitian el control por los autores de
la representacién de sus obras, o la distincién entre la enajenacién de una obra
de arte y la transmisioén del derecho de reproduccién o de exposicién publica.
En este siglo XIX, con la internacionalizacién que supuso el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, y, sobre
todo, la adopcién el 9 de septiembre de 1886 del Convenio de Berna para la
Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, se da el espaldarazo definitivo a
la formacién de un Derecho de la Propiedad Intelectual moderno, que durante
el siglo XX se caracterizara por la introduccién de limites a los derechos de
autor y el cambio tecnoldgico o digitalizacién que ha llegado hasta la actualidad,
asi como, en el caso espaiiol, por una fuerte influencia de la normativa europea.
En este contexto, se promulga en Espafa la Ley 22/1987, de 11 de noviembre,
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de Propiedad Intelectual, vigente en su version refundida aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando
las disposiciones legales vigentes sobre la materia (LPI).

3. LEGIS~LACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE EN
ESPANA

La legislacién en materia de propiedad industrial vigente en Espaiia esta inte-
grada por disposiciones que tienen una triple procedencia. Lo esté, en primer
lugar, por la legislacién nacional espafiola, que consta de las disposiciones legales
y reglamentarias emanadas de las Cortes Generales, el Gobierno y los 6rganos
de las administraciones publicas espafolas. En segundo lugar, por la legislacion
de los tratados internacionales, cuyo peso en la ordenacién de esta materia es
singularmente importante, sobre todo en atencién al sistema monista que rige su
incorporacion al ordenamiento juridico espafol y el reconocimiento del cardcter
autoejecutivo de las normas de los tratados que, por su estructura y contenido,
admitan una aplicacién inmediata al caso. El tercero y tiltimo de sus componentes
es la legislacion de la UE, que posee un peso decisivo en la configuracién del
régimen de la mayor parte de las modalidades de propiedad industrial, e incluso
determina el régimen de proteccién de algunas modalidades de propiedad indus-
trial. En este sentido, algunos titulos de propiedad industrial son propiamente
titulos espanoles, concedidos por la OEPM y con efectos limitados al territorio
espaiiol, solo se rigen por disposiciones de Derecho de la UE, como es el caso
de los certificados complementarios de proteccién de medicamentos y productos
fitosanitarios; otros son titulos de propiedad industrial de Derecho de la Uni6én
que no dejan lugar para un titulo paralelo de Derecho interno sobre la correspon-
diente modalidad de propiedad industrial, como es el caso de los disenos de la
UE no registrados, y otros, en fin, constituyen derechos de propiedad industrial
cuya regulacion se halla establecida en legislacion de la Unidn sin perjuicio de
que admitan que su régimen sea completado por legislacién nacional, como es
el caso de las denominaciones de origen, las indicaciones geogréafcas o las espe-
cialidades tradicionales garantizadas.

3.1. LEGISLACION NACIONAL

La proteccién juridica de la propiedad industrial esta presidida por el principio de
territorialidad. Quiere ello decir que, sin perjuicio de las obligaciones derivadas
de los convenios internacionales y del Derecho de la UE, esta materia se rige en
los aspectos de la propiedad industrial que podrian denominarse de caricter real,
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como son los relativos a la estructura de la proteccion juridica, por el principio
de lex loci protectionis, con la consecuencia de que, en territorio de soberania
espafola, las modalidades de propiedad industrial se rigen por la Ley espafola
(art. 10.4 CC). Con arreglo a sus disposiciones, por tanto y siempre con la sal-
vedad hecha respecto de los convenios internacionales y Derecho de la UE, se
estableceran las modalidades de propiedad industrial reconocidas en Espana y
determinarin su objeto y requisitos de proteccion, el procedimiento de concesion,
sus efectos sustantivos, incluidas las medidas de defensa, y su terminacién. Pero
este criterio no es adecuado para todos los aspectos de la proteccién juridica de la
propiedad industrial, y en particular no lo es para dar respuesta a la determinacién
del ordenamiento juridico, pero no asi necesariamente lo es la ley aplicable a los
contratos de que sean objeto, salvo en los aspectos registrales que formen parte
del contenido obligacional de la relacién (como son, por ejemplo, los relacionados
con el acceso de la licencia al registro correspondiente de la OEPM); y tampoco
lo es para resolver la competencia judicial internacional.

Las diferentes modalidades de propiedad industrial y sus respectivos sistemas
de proteccién juridica merecieron en el pasado un tratamiento legislativo formal-
mente unitario, establecido en primer lugar en la LPInd de 1902 y, més tarde,
en el EPI de 1929. Esta unidad se rompi6 con la modernizacién del Derecho de
la propiedad industrial a partir de la Ley de Patentes de 1986, de modo que cada
modalidad de propiedad industrial es objeto de su propia ley especial. Si esto es
asi en el plano formal, en el sustantivo, no obstante, la regulacién positiva de las
distintas modalidades de propiedad industrial es idéntica, o al menos coincide en
lo esencial, en materia de acciones y procesos de infraccién, asi como en materia
de prenda sin desplazamiento, presenta una acusada similitud en materia de
copropiedad y negocios juridicos, y obedece en todo caso a unos principios en
buena medida compartidos.

En su conjunto y en mayor medida (como sucede en materia de marcas, disefios
industriales, topografias de productos semiconductores, secretos empresariales,
acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial o algunos aspectos
de derecho de autor y de derechos vecinos) o en menor medida (como sucede en
materia de patentes), la legislacién interna espanola sobre propiedad industrial es
el resultado de la incorporacién de la regulacién armonizadora de la UE, o en su
caso de la implementacion, directa o indirecta, de las disposiciones establecidas
en los mas importantes convenios internacionales en esta materia (como es el
caso del CUP o el ADPIC), a pesar de que algunos de ellos no llegaron a entrar
en vigor (como sucedi6 con el CPC).
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La regulacion espaiiola de esta materia se encuentra alineada con la de los pai-
ses de nuestro entorno y, en general, puede decirse que, a pesar de algunas
deficiencias en cuestiones de técnica legislativa (dificilmente explicables, o en
todo caso salvables, por regla general, sin grandes contratiempos mediante una
interpretacién adecuada), establece un régimen de proteccién juridica de la pro-
piedad industrial moderno, eficaz y, en lineas generales, satisfactorio, articulado
alrededor del lugar del domicilio social.

3.1.1. Antecedentes

La ordenacién positiva de la propiedad industrial en el siglo XIX tiene cardc-
ter especial para cada una de las modalidades de propiedad industrial entonces
reconocidas. Asi, el régimen de las marcas, como modalidad de propiedad indus-
trial coincidente con la que hoy se designa con ese nombre, fue primeramente
recogido en el RD de 20 de noviembre de 1850, estableciendo las reglas para la
concesion de Marcas de fabrica en Espafia, presentada como respuesta legislativa
a «la usurpacion de las marcas con que los fabricantes de buena fe distinguen los
productos de sus establecimientos industriales», cuya eficacia se condicionaba a
la previa solicitud y obtencién de un «certificado de marca», completado, entre
otras normas, por la RO de 14 de marzo de 1858, que prohibia la importacion
de mercancias extranjeras con marcas espafolas, la Orden de 27 de diciembre
de 1876, que dictaba varias disposiciones para evitar los abusos en el empleo de
marcas de fabrica, y el Real Decreto de 1 de septiembre de 1888, que disponia
que el Boletin Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial publicase los gra-
bados de las marcas de fibrica y de comercio. El correspondiente a las patentes
fue establecido, por su parte, mediante la Ley de 30 de julio de 1878, que fijaba
las reglas y condiciones bajo las que todo espanol o extranjero que pretendiese
establecer o hubiese establecido en los dominios espafoles una nueva industria
tenia derecho a su explotacion exclusiva por cierto nimero de afos, los cuales
se adquirian mediante la obtencién, por concesion de la Administracién, de una
patente de invencion.

Las exigencias de los tratados internacionales, como el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial o CUP, de 20 de marzo de 1883, el Arreglo
de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891,
ademads de la necesidad de modernizar y mejorar la regulacién vigente hasta la
fecha, estan en el origen de la Ley sobre la Propiedad Industrial de 16 de mayo
de 1902 o LPInd. Esta ley, a semejanza del CUP, tiene caracter horizontal y
regula el régimen de diferentes modalidades de propiedad industrial, como son,
ademds de las patentes y las marcas, los dibujos y modelos de fabrica, el nombre
comercial o las denominadas recompensas industriales.
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Pese al avance que supusieron la LPInd y su Reglamento de ejecucién de 1923,
de la que dijo el legislador mds adelante que «constituy6 una gran mejora, hasta
tal punto, que sirvié después de modelo a otros paises para la reforma de su
legislacion», en 1929 se sinti6 la «necesidad imperiosa de acometer una refor-
ma de la ley actual, para recoger en sus preceptos lo que constituya garantia y
eficacia para las nuevas manifestaciones de la industria, las artes y el comercio»,
asi como de extender la proteccién de la propiedad industrial a las «manifesta-
ciones artisticas, en lo que tienen de industrial, [porque] constituyen nuevas
modalidades que amparar» y modernizar y mejorar el régimen de tutela entonces
vigente, lo que llevé a la promulgacién del Real Decreto Ley de 26 de julio de
1929, reformado por el Real Decreto Ley de 15 de marzo de 1930, cuyo texto
refundido fue aprobado bajo el titulo de Estatuto de la Propiedad Industrial por
medio del Decreto de 22 de mayo de 1931, elevado a rango de ley de la Reptblica
por medio de la Ley de 16 de septiembre de 1931. El EPI defini6 la propiedad
industrial como «la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor, con la
creaciéon o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el
productor, fabricante o comerciante, con la creacién de signos especiales con los
que aspira a distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo», subrayando
particularmente que la Ley no crea la propiedad industrial, sino que se limita a
reconocer, regular y reglamentar los derechos que por si mismos han adquirido
los interesados, por el hecho de la prioridad de la invencién, su uso o registro.
Las creaciones protegidas como propiedad industrial por el EPI no solo son las
marcas de fabrica y comercio y las patentes, sino también los dibujos y mode-
los industriales y artisticos, el modelo de utilidad —como nueva modalidad de
proteccion de las invenciones que no alcanzan el nivel inventivo de la patente,
pero que contribuyen al avance industrial—, o las peliculas cinematograficas que
hasta la fecha no habian sido objeto de proteccién legal y que hoy encuentran
acomodo en la regulacién sobre derechos de autor. En materia de patentes, inte-
resa destacar que, pese a las discusiones del Proyecto de Ley, en las que hubo
intervenciones que abogaban por la introduccién de un examen de fondo de las
solicitudes, finalmente, entre otras razones, por el coste que supondria contar
con un cuerpo de funcionarios técnicos para realizar dicho examen, se optd por
continuar con la libertad de concesion con un sistema de oposiciones sin examen
previo, sistema que ha perdurado hasta el cambio introducido por la LP vigente
en la actualidad. Por otra parte, la dependencia tecnolégica del extranjero con-
lleva que se siga manteniendo, junto a las patentes de invencion, las patentes
de introduccién, y se anadan las de explotacién. Estas tltimas patentes, con
una vigencia de diez afios como las de introduccién, no previstas en los tratados
internacionales, cubren a quien se proponga establecer una industria que sea
tnica en Espana o que, de existir otras, sean rudimentarias o imperfectas y no
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eviten que el mercado nacional tenga que surtirse en el extranjero. En definitiva,
la importancia del EPI residi6 en buena medida en su aproximacion sistemaética a
la propiedad industrial, recogiendo en un texto las distintas modalidades que hoy
son merecedoras de proteccién, con la excepcién de los derechos de obtencién
sobre variedades vegetales, los certificados complementarios de proteccion, las
topografias de productos semiconductores y los secretos empresariales. En este
sentido, el propio EPI enumera los siguientes derechos de propiedad industrial
que pueden adquirirse por virtud del registro: «a) Las patentes de invencion,
de introduccién, de explotacion y certificados de adicién. b) Las marcas o signos
distintivos de produccién y de comercio. ¢) Los modelos de utilidad, los modelos
y dibujos industriales y los artisticos. d) Los nombres comerciales y los rétulos
de los establecimientos. e) Peliculas cinematograficas».

Las normas sobre las distintas modalidades de propiedad industrial acogidas en el
EPI han estado vigentes hasta la promulgacién en el actual periodo constitucional
de las distintas leyes sobre cada una de las modalidades de propiedad industrial.
Asi, las normas en materia de patentes y modelos de utilidad han estado vigentes
hasta la promulgacién de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en vigor
hasta el 1 de abril de 2017, conforme a la disposicién derogatoria tinica de la
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, salvo lo previsto en las disposiciones
transitorias); la regulacion de las marcas y otros signos distintivos lo han estado
hasta la aprobacién de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en vigor
hasta la promulgacién de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ha
sido objeto de una importante reforma por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21
de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas, transporte
ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados); la regulacion
sobre modelos y dibujos industriales hasta la llegada de la Ley 20/2003, de 7
de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial, si bien en esta materia el
EPI mantuvo su vigencia de forma parcial en aquello relativo a la validez de los
modelos y dibujos industriales y artisticos concedidos durante su vigencia (disp.
transitoria segunda de la LDI) y deber4 ser proximamente ajustada a la Directiva
(UE) 2024/2823 sobre la proteccién juridica de los dibujos y modelos. Se produ-
ce, por lo tanto, una disgregacién de la regulacién de la propiedad industrial en
distintas leyes, que comparten fundamento y principios, por lo que contindan
constituyendo un conjunto sistematico, como formalmente se aprecia en la repe-
ticién de algunas normas en los distintos cuerpos legales y en las remisiones
entre los distintos textos legales, en particular en materia de acciones. Por ello,
quizds no seria dificil volver a codificar la legislacion de las distintas modalidades
en un mismo texto legal, como se ha hecho en otros paises; en esta linea, si bien
de una forma testimonial més que timida, la Propuesta de Codigo Mercantil de
2013, elaborada por la Seccién de Derecho Mercantil de la Comisién General de
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Codificacién (convertida en 2014 en Anteproyecto de Ley de Codigo Mercantil)
incluia en el Libro tercero, con el titulo «Derecho de la competencia y de la
propiedad industrial», las disposiciones que regulan los aspectos comunes de
las diversas modalidades de propiedad industrial.

3.1.2. Competencia legislativa

La competencia legislativa en materia de propiedad industrial esté atribuida al
Estado con caracter exclusivo (art. 149.1 9.2 CE). Ello no significa que las comu-
nidades auténomas carezcan de competencias en esta materia. De hecho, varios
estatutos de autonomia confieren competencias a las comunidades auténomas
en materia de propiedad industrial; asi lo hace, por ejemplo, el articulo 12.4 del
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, que atribuye a la Comunidad Auténoma
competencia en materia de ejecucion de la legislacion del Estado sobre propie-
dad industrial, o el articulo 155.2 del Estatuto de Autonomia de Cataluia, segtn
el cual a la Generalitat le corresponde la competencia ejecutiva en materia de
propiedad industrial, y en el que se fija el contenido minimo de esa competencia
ejecutiva, que se concreta en el establecimiento y regulacién de un registro,
coordinado con el del Estado, de los derechos de propiedad industrial de las
personas fisicas o juridicas y la defensa juridica y procesal de los topénimos de
Cataluna aplicados a la industria.

De la delimitacién de las competencias entre Estado y comunidades auténomas
en relacion con la proteccién juridica de la propiedad industrial, y en particular
en sus aspectos registrales, se encargé la STC 103/1999 — Ley de Marcas 1988,
en la que se concluyé que, sobre la base de la proyeccién supraautonémica de
sus efectos y la insuficiencia de los mecanismos de cooperacion entre admi-
nistraciones para asegurar la atribucion de derechos a un tnico titular sobre
un determinado objeto protegible, solo al Estado compete la creacion de regis-
tros de propiedad industrial y la resolucion sobre la concesion de los derechos
de propiedad industrial, en el caso resuelto se trataba de marcas y nombres
comerciales, que producen sus efectos en el conjunto del territorio nacional y
su consiguiente inscripcién en el registro piblico oportuno, por tratarse de una
cuestién relacionada con los requisitos indispensables o el marco organizativo que
posibilita el ejercicio del derecho y, por tanto, condicién necesaria para la igualdad
en el ejercicio de los derechos de propiedad industrial. A grandes rasgos, por lo
tanto, a las comunidades auténomas corresponden facultades de ejecucién de la
legislaciéon en esta materia, mientras que al Estado corresponde, con caracter
exclusivo, la ordenacién de los aspectos sustantivos y formales de la proteccién
de la propiedad industrial e intelectual, asi como el establecimiento de las bases
y coordinacion (Garcia de Enterria 2018: 1258).
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Mencién aparte merece la competencia legislativa en materia de proteccion juri-
dica de denominaciones de origen e indicaciones geograficas. La CE no menciona
estas modalidades de propiedad industrial en sus arts. 148.1 y 149.1. Este silencio
ha servido para fundar el entendimiento de que su regulacién no quedaba incluida
en el &mbito de las competencias exclusivas del Estado en materia de propiedad
industrial. Sentado lo anterior, distintas comunidades auténomas han asumido
en sus correspondientes estatutos de autonomia competencias exclusivas en la
materia al amparo del art. 149.3 CE (p. €j., art. 128 del Estatuto de Autonomia de
Cataluna o art. 49.3.15 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana).
Ello no es ébice, sin embargo, para que al Estado también corresponda regular
esta materia en virtud de su competencia para fijar las bases y coordinar la pla-
nificacién general de la actividad econémica (art. 149.1.13.° CE), siempre que la
produccién legislativa estatal sobre bases y coordinacién no vacie de contendido
la competencia autonémica, como sucedi6 con la regulacion estatal de las bases
a las que deben ajustarse las denominaciones de origen comprendidas en las
competencias de las comunidades auténomas (STC 112/1995 — Denominacio-
nes de origen de vinos, ED. 4.°). En la misma linea, respecto a las facultades de
control e inspeccidn, la colaboracién no puede llevar a la duplicidad de medidas,
debiendo optarse por la complementariedad.

3.1.3.  Fuentes del Derecho de la propiedad industrial nacional vigente

Lalegislacién sobre propiedad industrial (nacional, de la UE e internacional) vigen-
te en Espana esta disponible en la pagina web de la OEPM. En particular, el C6digo
de Propiedad Industrial del BOE, accesible en la pigina web de la Agencia Estatal
Boletin Oficial del Estado es una compilacién electrénica de la legislacién nacional
sobre propiedad industrial. Por su parte, las disposiciones legales reguladoras de la
proteccién de la propiedad intelectual estan compiladas en el Cédigo de Propiedad
Intelectual del BOE, accesible en la misma pagina web, mientras que la legislacion
sobre el Registro General de la Propiedad Intelectual y los distintos registros
territoriales de las comunidades auténomas estan accesibles en la pagina web del
Ministerio de Cultura y Deporte (v. infra Apéndice de documentacién).

3.1.4. Legislacion sobre invenciones y otros hallazgos

La pieza fundamental de la legislacién interna espafola en materia de propiedad
industrial es probablemente la LP, por la renovacién que supuso la LP de 1986
en la regulacion positiva de la propiedad industrial y el modelo que sus dispo-
siciones constituyeron para la regulacion de otras modalidades (singularmente
para marcas y disefios industriales), como sucedi6é en materia de acciones de
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defensa y en materia de contratos, y la aplicacién de algunas de sus normas a
otras modalidades (y de nuevo en especial a marcas y disefios industriales),
como sucede en materia de jurisdiccién y normas procesales. La norma vigente
es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que regula patentes y modelos de
utilidad (Bercovitz 2015: passim) y que ha sido objeto de desarrollo mediante
el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucién de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

La regulacion de las demas modalidades de propiedad industrial sobre inven-
ciones y otros hallazgos se establece, para las obtenciones vegetales, en la Ley
3/2000, de 7 de enero, de régimen juridico de la proteccién de las obtenciones
vegetales, desarrollada por el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de proteccién de obtenciones vegetales (Palau y
de la Vega 2023: passim), y, para las topografias de los productos semiconductores,
en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Proteccién Juridica de las topografias de
los productos semiconductores, desarrollada por el Real Decreto 1465/1988,
de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la
Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Proteccién Juridica de las Topografias de los
Productos semiconductores (Massaguer 1987-1988: passim).

3.1.5.  Legislacion sobre disenos

Por su parte, los disesios industriales espanoles son regulados en la Ley 20/2003,
de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial, cuyo reglamento fue
aprobado por medio del Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de ejecucion de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
proteccion juridica del disefo industrial (Otero 2003: passim).

3.1.6.  Legislacion sobre signos distintivos

El régimen juridico de marcas y nombres comerciales se establece en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, desarrollada a su vez por el Real Decreto
687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Bercovitz 2003: passim),
ultimamente reformada por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre.

Siempre en el ambito de la legislacién interna espanola sobre signos distintivos
deben mencionarse dos normas complementarias del Derecho de la UE sobre
los signos que vinculan la calidad de los productos a su origen geografico o en
general indicaciones de procedencia, a saber: la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geogriéficas Protegidas de dmbito
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territorial supraautonémico, y el RD 267/2017, de 17 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indi-
caciones Geograficas Protegidas de ambito territorial supraautonémico, y por
el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria (Montero 2016: passim).

3.1.7. Legislacion sobre informacion no divulgada

A su vez, la proteccién juridica de los secretos empresariales se encuentra esta-
blecida y regulada en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
(Campuzano et al. 2019: passsim). A ella se suma la regulacion de la exclusividad
de datos, establecida en los arts. 9.2 y 18 de la Ley de garantias y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios, cuyo texto refundido fue aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

3.1.8.  Otras leyes sobre propiedad industrial

Finalmente, el régimen legal de la proteccién juridica de la propiedad industrial
se cierra con las normas de la LOP] y la LEC. En ellas se articulan algunas espe-
cialidades del juicio declarativo ordinario relativo a la infracciéon de derechos de
propiedad industrial (como sucede en materia de competencia judicial, criterios
de determinacién del proceso que debe seguirse, diligencias preliminares, exhi-
bicion documental, etc.). Asimismo, se articula la competencia de las secciones
especializadas de las audiencias provinciales para conocer las impugnaciones diri-
gidas contra las resoluciones de la OEPM que pongan fin a la via administrativa
en materia de propiedad industrial y se disponen ciertas especialidades de juicio
verbal escogido para sustanciar los correspondientes procesos de impugnacion.

La legislacion nacional sobre propiedad industrial incluye igualmente la tipi-
ficacién de su infraccién como delito en los arts. 273 a 277 y 278 a 280, todos
en relaciéon con los articulos 287 y 288 del CP, y las normas de ejecucién del
Derecho de la UE en materia de medidas en frontera, establecido en la Orden
EHA/2343/2006, de 3 de julio, relativa a la intervencion de las autoridades adua-
neras en los casos de declaracién de mercancias sospechosas de vulnerar dere-
chos de propiedad intelectual (que en este ambito es expresion que comprende
asimismo modalidades de propiedad industrial).

3.2.  LEGISLACION INTERNACIONAL

La proteccion de la propiedad industrial es materia sobre la que tempranamente
se desarroll6 un importante acervo de normas internacionales, impulsadas por la
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necesidad de superar las dificultades que, para el desarrollo del comercio entre
las naciones y los intercambios internacionales de bienes y servicios, deparaba
el principio de territorialidad vigente en esta materia, en sus inicios encaminada
a resolver los problemas técnicos y practicos que presentaba la necesidad de
solicitar, obtener y mantener una pluralidad de titulos de propiedad industrial
paralelos sobre la misma creacién industrial o comercial ante distintas oficinas de
propiedad industrial nacionales cuando se deseaba protegerla en diversos paises.

3.2.1. Tratados internacionales de caracter horizontal

Los dos grandes tratados internaciones de caricter horizontal, esto es, de apli-
cacion a distintas modalidades de propiedad industrial, son el Convenio de Paris
para la Proteccidon de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (Boden-
hausen 1969: passim), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o Acuerdo sobre los ADPIC,
de 15 de abril de 1994, que es el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece
la Organizaciéon Mundial del Comercio (Iglesias 1997: passim). Ambos han sido
ratificados por Espana.

El primero de ellos, el CUP, tiene por objeto la regulacién de ciertos aspectos
del Derecho sustantivo de las patentes, modelos de utilidad, dibujos y mode-
los industriales, marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia, asi
como la represién de la competencia desleal; y establece, como se ha visto, una
serie de principios generales, comunes a todas estas modalidades, como son el
principio de trato nacional, el principio de prioridad unionista y el principio de
territorialidad, y una serie de condiciones para la obtencién de la proteccion de
estas modalidades de propiedad industrial y contenidos de protecciéon minimos
a favor de los nacionales de los Estados unionistas en los demés Estados (como
son, por ejemplo, la proteccién de las marcas notoriamente conocidas frente al
registro y utilizacién por parte de terceros, la limitacién de las causas por las
que puede denegarse el registro de una marca o la proteccién de los nombres
comerciales sin necesidad de registro). En atencién al principio monista que
rige en nuestro pafs para la incorporacién del derecho de los tratados interna-
cionales al ordenamiento juridico, y siempre que no traten de materia sobre la
que la Unién Europea ostente competencia y haya legislado (STJUE C-300/98 y
C-392/98 — Dior, parrs. 42 a 48), las previsiones de estos tratados internacionales
son autoejecutivas y, por ello, aplicables en las relaciones entre particulares y
entre particulares y la Administracion si su texto lo permite, esto es, si establece
mandatos incondicionales y suficientemente precisos en ausencia de circunstan-
cias que lo impidan, que revelen la incompatibilidad entre la aplicacién directa y
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conciernan a la naturaleza y sistematica de las normas consideradas (SSTJUE
C-245/02 - Anheuser-Busch, parrs. 54 y 55, y C-135/10 — SCE pérrs. 46 a 48).

Por su parte, el Acuerdo sobre los ADPIC tiene un contenido considerablemente
mas incisivo. Ademds de reiterar el principio de trato nacional e incorporar
los principios de no discriminacién y trato de nacién mas favorecida, estable-
ce disposiciones sustantivas de minimos para la proteccion de las modalidades
que constituyen su objeto (que, por lo que ahora interesa, son las marcas, indi-
caciones geograficas, dibujos y modelos industriales, patentes, topografias de
productos semiconductores y protecciéon de la informacién no divulgada) y se
extiende, ademas, a las medidas de observancia de los derechos correspondien-
tes, imponiendo por primera vez en el ambito de la legislacién internacional en
esta materia obligaciones concretas a sus miembros sobre remedios, procesos
por infraccién, medidas cautelares, medidas en frontera y defensa penal de la
propiedad industrial. Las disposiciones del Acuerdo que tratan estas materias
tienen caracter autoejecutivo en los términos indicados respecto a las normas
equivalentes del CUP.

3.2.2. Tratados internacionales de caracter vertical

Junto a los grandes tratados internacionales de caracter horizontal se cuentan
otros tratados internacionales de caricter vertical, esto es, relativos solo a moda-
lidades concretas de propiedad industrial, los cuales se hallan dirigidos a uno
de estos dos objetivos: la armonizacién del régimen aplicable a las solicitudes
de patentes y marcas, como es el caso, respectivamente, del Tratado sobre el
Derecho de Patentes (PLT), de 1 de junio de 2000, y del Tratado sobre el Derecho
de Marcas, de 27 de octubre de 1994, y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, de 27 de marzo de 2006, por una parte, y, por otra, la unificacién de alguna
fase o aspecto del proceso de concesion de patentes, como hacen el Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT), de 19 de junio de 1970, y el Tratado
de Budapest sobre el reconocimiento internacional del deposito de microorganismos
a los fines del procedimiento en materia de patentes, de 28 de abril de 1977, o
incluso del entero proceso de registro del derecho de propiedad industrial, como,
sin perjuicio del reconocimiento de la potestad de los Estados concernidos de
rechazar su proteccion por ciertas causas, hacen el Arreglo de Estrasburgo relativo
a la Clasificacion Internacional de Patentes, de 24 de marzo de 1971 (enmenda-
do el 28 de septiembre de 1979), en materia de patentes, el Arreglo de Madrid
relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, y el Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas,
de 27 de junio de 1989, en materia de marcas, y el Arreglo de La Haya relativo al
registro internacional de Dibujos y Modelos Industriales (de conformidad con el
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Acta de Ginebra, de 2 de julio de 1999), en materia de disefios industriales. Todos
ellos han sido ratificados por Espana. Por su parte, la Unién Europea, mediante
Decision (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 de octubre de 2019, se adhirié al
Acta de Ginebra, adoptada el 20 de mayo de 2015, del Arreglo de Lisboa relativo
a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geogridficas, y ostentara las
competencias exclusivas relativas a las solicitudes de registro internacional de
una DOP o IGP correspondientes a productos originarios de cualquier Estado
miembro de la UE. Espana ha firmado este tratado internacional, pero no lo ha
ratificado, a diferencia de Estados miembros como Francia o Italia.

Entre los textos internacionales de caracter vertical, mencién especial merece el
CPE (completado en Espafia por el importante RD 2424/1986, de 10 de octubre,
relativo a la aplicacién del convenio sobre la concesion de patentes europeas,
ahora ya derogado), que tiene caricter regional europeo y del que actualmente
son parte treinta y ocho Estados, incluidos todos los Estados miembros de la UE,
mediante el cual se unifica integramente el régimen sustantivo de los requisitos
de patentabilidad y se establece un procedimiento tinico y centralizado para la
solicitud de patente, tramitacién de la solicitud, concesién de la patente, inclui-
da la oposicién a su concesién, ante y por parte de la OEP; los efectos de las
patentes europeas asi concedidas son los establecidos en las legislaciones de los
Estados interesados por el solicitante para las patentes nacionales, que pueden
condicionar el reconocimiento de sus efectos al dep6sito de una traduccién a su
idioma oficial (como en su dia hizo Espafa: art. 7 del Real Decreto 2424/1986),
sin perjuicio de que el propio CPE haya establecido algunos efectos comunes,
como son los relativos a la duracién de las patentes europeas, o la determinacién
del alcance de la proteccién que confieren.

En materia de proteccion de las variedades vegetales tiene especial influencia
armonizadora el CUPOV, de 2 de diciembre de 1961, cuya tltima revision data
de 19 de marzo de 1991. A 25 de septiembre de 2020, el Acta de 1978 habia sido
ratificada por 17 estados y el Acta de 1991 por 57 estados, entre ellos Espana,
ademas de la Unién Europea y la Organizacién Africana de la Propiedad Inte-
lectual. E1 CUPOV obliga a los estados y organizaciones intergubernamentales
adheridos a poseer una legislacion sobre la proteccién de variedades vegetales
que reconozca el derecho de los obtentores y promueva la creacién de nuevas
variedades. E1 Convenio establece los géneros y especies de variedades que deben
protegerse —a los 10 afios de la adhesion, un pais debe extender la proteccion
a todos ellos—, el principio de trato nacional, los requisitos sustantivos para la
concesion del derecho de obtentor, aspectos generales sobre el tramite de con-
cesion, el objeto, alcance y limites de los derechos del obtentor, la identificacién
de la variedad mediante una denominacién o la nulidad y caducidad del derecho.
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3.3.  LEGISLACION DE LA UNION EUROPEA

Desde un primer momento, las instituciones de la inicial CEE asumieron la
necesidad de establecer regulaciones en materia de propiedad industrial ante las
evidentes dificultades que planteaba la diversidad de las legislaciones nacionales
en la materia en relacién con algunos de los objetivos y politicas fundamentales
de la Comunidad, como eran el establecimiento de la libre circulacién de mer-
cancias y prestacién de servicios en el Mercado Comin y el establecimiento
de un sistema de competencia no falseado. A partir de ahi, la accién legislativa
europea se orient6 en dos direcciones, a saber: la armonizacién de las legislacio-
nes nacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, acometida por
medio de Directivas, y el establecimiento de sistemas unitarios de proteccion
de la propiedad industrial o, si se prefiere, de derechos de propiedad industrial
comunitarios, efectuado por medio de Reglamentos.

3.3.1. Directivas horizontales

En la primera direccién se orienté la tnica directiva transversal promulgada
en esta materia, aplicable a las distintas modalidades de propiedad industrial
(excepcion hecha del secreto empresarial) e intelectual, como es la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa
al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DRDPI).

Esta Directiva fue oportunamente transpuesta a nuestro ordenamiento interno,
por medio de la modificacién de las leyes de patentes, marcas, disefio industrial
y propiedad intelectual, asi como de la LEC.

3.3.2. Directivas verticales

Precedieron y siguieron a la anterior Directiva otras centradas en la armonizacién
de los aspectos sustantivos de la proteccion juridica de la propiedad industrial
mediante derechos nacionales (y no en los relativos a los procedimientos de
concesion y mantenimiento de los derechos nacionales). Por regla general, estas
Directivas han establecido una armonizacion general del régimen juridico-sus-
tantivo de la modalidad de propiedad industrial considerada, como hicieran la
Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (que ha reem-
plazado a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de
1988 relativa a la Aproximacién de las Legislaciones de los Estados Miembros
en materia de Marcas), la Directiva 98/71/CE sobre la proteccion juridica de los
dibujos vy modelos derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2024/2823 sobre
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la proteccion juridica de los dibujos y modelos, la Directiva 87/54/CEE de 16 de
diciembre de 1986 sobre la proteccion juridica de las topografias de los productos
semiconductores y, mas recientemente, la Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio
de 2016 relativa a la proteccion de los conocimientos técnicos y la informacién
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtencién, utilizacién
y revelacion ilicitas (DSC).

Por excepcion, no falta directiva que solo haya abordado algunos aspectos con-
cretos del régimen sustantivo de la proteccién juridica de la correspondiente
modalidad de propiedad industrial, como singularmente ha sucedido en materia
de patentes por medio de la Directiva 98/44/CE, de 6 de julio, relativa a la pro-
teccion juridica de las invenciones biotecnologicas.

Todas estas Directivas han sido debidamente incorporadas a la legislacién espa-
nola interna reguladora de la correspondiente modalidad de propiedad industrial,
excepcion hecha de la Directiva (UE) 2024/2823 sobre la proteccién juridica de
los dibujos y modelos, que entré en vigor a los veinte dias de su publicacién en
el DOUE y debera transponerse a mas tardar el 9 de diciembre de 2027, fecha
en la que surtiré efectos la derogacién de lo anterior Directiva 98/71/CE.

3.3.3. Reglamentos

Hacia el establecimiento de derechos de propiedad industrial unitarios, con-
cedidos de forma centralizada, con efectos en todo el territorio de la UE y de
caricter indivisible mediante su transmisién para solo parte del territorio de la
Unién, se han orientado el Reglamento (UE) n.° 2017/1001, de 14 de junio de
2017, sobre la marca de la Union Europea, el Reglamento (CE) n.° 6/2002, de
12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, modificado
por el Reglamento (UE) 2024/2822, de 23 de octubre de 2024, el Reglamento
(CE) n.° 2100/94, de 27 de julio de 1994, relativo a la proteccion comunitaria de
las obtenciones vegetales, asi como los reglamentos dedicados a denominaciones
de origen e indicaciones geogrdficas protegidas, a saber, el Reglamento (CE) n.°
1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regimenes de calidad de los
productos agricolas y alimenticios, el Reglamento (CE) n.° 491/2009 del Conse-
jo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.° 1234/2007 por
el que se crea una organizacién comtn de mercados agricolas y se establecen
disposiciones especificas para determinados productos agricolas, el Reglamento
(CE) n.° 110/2008, de 15 de enero de 2008, relativo a la definicién, designacion,
presentacion, etiquetado y proteccién de la indicacién geografica de bebidas
espirituosas, y el Reglamento (UE) n.° 251/2014, de 26 de febrero de 2014, sobre
la definicién, descripcidn, presentacion, etiquetado y proteccién de las indicacio-
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nes geogrificas de los productos vitivinicolas aromatizados, asi como, en fin, el
Reglamento (UE) 2023/2411, de 18 de octubre de 2023, relativo a la proteccién
de las indicaciones geogréficas de productos artesanales e industriales y por el
que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 2017/1001 y (UE) n.° 2019/1753.

También se ha establecido una regulacién tnica, aunque los titulos correspon-
dientes se solicitan y obtienen en y para cada uno de los Estados miembros en
los que se interesen y en puridad se trata de derechos de propiedad industrial
nacionales, para los certificados complementarios de proteccion, por medio del
Reglamento (CE) n.° 469/2009, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado
complementario de proteccion para los medicamentos, y del Reglamento (CE) n.°
1610/96, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario
de proteccién para los productos fitosanitarios.

No puede dejar de mencionarse, aunque por ahora el Reino de Espana haya
quedado al margen, el paquete de reglamentos que regulan la patente europea
con efectos unitarios, que establecen un régimen tinico sobre los efectos de las
patentes europeas que se concedan para los Estados de la UE, esto es, el Regla-
mento (UE) n.° 1257/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece
una cooperacion reforzada en el &mbito de la creacién de una proteccién unitaria
mediante patente, y el Reglamento (UE) n.° 1260/2012, de 17 de diciembre
de 2012, por el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito de la
creacién de una proteccién unitaria mediante patente en lo que atafie a las dis-
posiciones sobre traduccion, al que se suma el Acuerdo internacional sobre un
Tribunal Unificado de Patentes (TUP). En este caso, la accién legislativa de la
UE se ha concretado en que las solicitudes de patentes europeas para un Esta-
do miembro de la UE deberan extenderse a todos ellos, de modo que una vez
concedida surtira efectos en ellos sin necesidad de validacién (efecto uniforme),
y el TUP sera competente para conocer los asuntos de nulidad e infraccién de
estas patentes con efecto unitario y de las demds patentes europeas vigentes
en los Estados miembros.

3.4. LEGISLACION REGIONAL

El principio de territorialidad que rige en materia de propiedad industrial e inte-
lectual ha propiciado, junto a la promulgacién de normas internacionales para
armonizar la normativa nacional y garantizar un minimo de proteccién a los
extranjeros en los distintos paises, la adopcién de normas de alcance regional
que persiguen una armonizacién y un minimo de proteccién mas alto en dicho
4dmbito con el objetivo anadido de promover el libre comercio entre los paises
que participan en la integracién regional. De esta forma se trata de superar los
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obstaculos que la disparidad de normas nacionales sobre propiedad industrial
pudiera ocasionar. La Unién Europea es un ejemplo de integracién regional con
un nivel alto de armonizacién normativa y en el que se ha llegado a la adopcién
de titulos de propiedad industrial validos en todos los paises de la Unién, como
es el caso de la marca de la UE y de los modelos y dibujos de la UE.

Existen otros sistemas regionales con un nivel alto de integracién, como el de
los paises firmantes del Convenio de la Patente Europea o, pese al escaso desa-
rrollo del Derecho de la propiedad y su observancia, el de los paises africanos
agrupados en la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y los
de habla inglesa en la Organizacion Africana Regional de Propiedad Intelectual
(ARIPO), mientras otros sistemas alcanzan un nivel inferior o medio, como es
de ver en los paises integrantes de la Comunidad Andina.

3.4.1. Convenio sobre la patente europea

Tras la finalizacién de la Segunda Guerra Mundial surgieron distintas iniciativas
para la creacién de un Derecho de patentes unitario europeo que fructificaron
en el Convenio sobre la Unificaciéon de Ciertos Puntos del Derecho Sustantivo
sobre Patentes de Invencién, adoptado el 27 de noviembre de 1963 en Estras-
burgo, también conocido como Convenio de Estrashurgo; tratado multilateral no
firmado por Espafa, que armoniz6 aspectos del derecho sustantivo de patentes
e influy6 en la posterior adopcién del CPE. Tras la aprobacién de este Convenio
se hizo evidente la necesidad de avanzar en la creacién de un procedimiento
europeo unificado de concesién de patentes, que abocé a la adopcién del CPE,
que establece un procedimiento tinico de concesion de patentes en Europa entre
los paises miembros de dicho Convenio, la mayoria miembros de la UE (Vis-
ser’s 2023: passim). Son miembros de la Organizacién Europea de Patentes 38
paises, pudiéndose solicitar la extension de la patente a dos paises no miembros
o su validacién a cuatro paises. El Convenio entr6 en vigor en Espaiia el 1 de
octubre de 1986. Aunque todos los Estados miembros de la UE participan en
la Organizacién Europea de Patentes, esta es una organizacion internacional
de Derecho convencional entre Estados europeos, que desde 2010 se extiende
fuera del continente mediante la firma de acuerdos de validacién con paises como
Marruecos, Reptblica de Moldavia, Ttnez, Camboya y Georgia (este iltimo
acuerdo todavia no ha entrado vigor). E1 CPE ha sido modificado en dos ocasio-
nes: la primera, por el Acta de Revisién hecha en Miunich el 17 de diciembre de
1991, la segunda, por el Acta de Revision hecha en Minich el 29 de noviembre
de 2000; ambas ratificadas por Espafia y en vigor. E1 Convenio se complementa
con el Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de
octubre de 1973, adoptado por Decisién del Consejo de la Organizacién Europea
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de Patentes, de 12 de diciembre de 2002, y modificado por tltima vez por Deci-
sién del Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de Patentes, de
14 de diciembre de 2016.

La Organizacién Europea de Patentes consta de dos 6rganos principales: el Con-
sejo de Administracién, érgano legislativo compuesto por representantes de los
paises miembros, y la Oficina Europea de Patentes (OEP), 6rgano ejecutivo que
tiene como objetivo la concesion de patentes europeas mediante un procedi-
miento uniforme y con arreglo a un régimen sustantivo comtn en relacién con
la determinacién unificada de las invenciones patentables y de los requisitos
positivos de patentabilidad. E1 Acta de Revision 2000 amplié las competencias del
Consejo de Administracién, que podra bajo determinadas condiciones modificar
disposiciones del Convenio y de su Reglamento de Ejecucién, asi como autorizar
al Presidente de la OEP a negociar y, con sujecién a su aprobacién, a concluir
acuerdos en nombre de la Organizacién Europea de Patentes, con Estados u
organizaciones intergubernamentales, asi como con centros de documentacion
creados en virtud de acuerdos concluidos con dichas organizaciones (art. 33.4
CPE).

La denominada patente europea puede solicitarse por un nacional espanol, bien
ante la OEPM, o bien ante la misma OEP. Pese a seguirse un procedimiento
centralizado de concesién ante la OEP, la patente europea no confiere un derecho
de patente tinico con validez y eficacia en todo el territorio de la Unién Europea,
sino que se exige la validacién de la patente concedida en los distintos Estados
firmantes del Convenio a los que se pretenda extender la eficacia de la patente.
Los efectos de la patente europea se rigen por la legislacién nacional, salvo que
el Convenio disponga otra cosa (art. 2.2 CPE). El cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad (arts. 52 a 57 CPE), la duracién de la patente (art. 63 CPE) y el
alcance de su proteccion (art. 69 CPE, para cuya aplicacién es de gran relevancia
su Protocolo Interpretativo) deben determinarse conforme a las disposiciones del
Convenio. De esta forma, la patente europea se convierte en un haz de patentes
nacionales y, en consecuencia, la validez o la infraccién de cada uno de estos
derechos de patente deben discutirse y dilucidarse también ante los érganos
administrativos o jurisdiccionales de los distintos paises.

3.4.2. Otros

Existen otros sistemas de propiedad industrial regionales, que alcanzan un nivel
de integracion notable y de los que, aunque Espafia no sea parte, conviene dar
cuenta sumariamente. Se hace referencia en primer término, al Acuerdo de Car-
tagena hecho el 26 de mayo de 1969, del que son paises miembros actualmente
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Bolivia, Colombia, Ecuador y Peri; son paises asociados Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, y son paises observadores, entre otros, Espana. Y también
al sistema de propiedad industrial establecido en el seno de la Organizacion
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

El Acuerdo de Cartagena previo el establecimiento de un régimen comiin y bas-
tante completo de propiedad industrial. La regulacién andina de esta materia se
recoge en la Decision 486, que lleva por titulo Régimen Comuin sobre Propiedad
Industrial y contiene las normas sobre patentes de invencién, modelos de utili-
dad, esquemas de trazado de circuitos integrados, disefnos industriales, marcas,
nombres comerciales, rétulos o enseiias, indicaciones geograficas, incluyendo
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, asi como la regula-
cién de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y los secretos
empresariales. La Decision 486 se completa por la Decision 632, aclaratoria del
segundo parrafo del articulo 266, y por la Decision 689 de adecuacién de algunos
articulos para permitir el Desarrollo y Profundizacién de Derechos de Propiedad
Industrial a través de la normativa interna de los paises miembros. La proteccion
de las variedades vegetales se contiene en la Decision 345 sobre Régimen Comiin
de Proteccion de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, modificada
por la Decision 366. Esta normativa supranacional es de aplicacion directa en los
cuatro paises miembros sin necesidad previa de incorporacién en las legislacio-
nes nacionales; en caso de conflicto entre una norma nacional y una comunitaria
andina, prevalece esta tltima. No existe una autoridad comunitaria que aplique la
normativa comunitaria ni que expida titulos comunitarios de propiedad industrial.
Los titulos que se expidan conforme a lo establecido en la normativa comuni-
taria son titulos nacionales y deberdn ser solicitados y concedidos en cada pais
miembro. Su observancia corresponde a las autoridades de los paises miembros,
habiéndose atribuido a las oficinas encargadas de la concesion de los derechos
competencias, que comparten con los érganos jurisdiccionales, para conocer
las infracciones de los derechos. Ello no obsta para que el Derecho comunita-
rio andino constituya un ordenamiento juridico auténomo, independiente, y de
aplicacién inmediata, con efecto directo y primacia.

Se hace referencia también al sistema de propiedad industrial establecido en el
seno de la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que agrupa
a los paises de habla francesa y fue constituida por el Acuerdo de Bangui, hoy
vigente en la redaccion del Acta, de 14 de diciembre de 2015, y de la Organi-
zacion Africana Regional de Propiedad Intelectual (ARIPO), que agrupa a los de
habla inglesa, en la que se aplica el Protocolo de Harare sobre patentes y dibujos y
modelos industriales; el Protocolo de Banjul sobre marcas fue adoptado en 1993 y
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el Protocolo de Arusha para la Proteccion de Nuevas Variedades de Plantas, més
recientemente, en 2015.

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROTECCION JURIDICA DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El tratamiento positivo diferenciado de los sistemas de proteccion juridica de
cada una de las modalidades de propiedad industrial mediante leyes especiales,
ajustado a las caracteristicas propias de cada una de ellas y a las concretas exi-
gencias practicas y politicas de su proteccion, no ha resultado en una disgregacion
del tratamiento de la materia. Antes bien, las distintas modalidades de protecciéon
juridica de la propiedad industrial no solo tienen una estructura comin, como se
ha visto, sino una concepcién y contenido que obedecen a unas mismas lineas
maestras o principios generales. Estos principios son en esencia los de tipici-
dad, registro, territorialidad, temporalidad, patrimonialidad, institucionalidad,
acumulabilidad y complementariedad.

No constituyen estos principios generales un molde rigido. Existen excepciones,
esto es, principios caracteristicos que no estan presentes en una u otra modalidad
de propiedad industrial, o que solo lo estan de forma més o menos matizada, o
cuya relevancia es mayor o menor segln los casos. Se advertird, por otra parte,
que esas diferencias conciernen en lo esencial a algunos aspectos formales y
operativos de la proteccion juridica, y no a aspectos relativos a la naturaleza del
objeto protegido, a las razones que fundan su proteccién y a la naturaleza juridica
y estructura sustantiva de su proteccion.

4.1. TIPICIDAD

Mediante la propiedad industrial solo se protegen juridicamente aquellas con-
cretas creaciones empresariales, industriales o comerciales (a las que se afia-
dirfan las creaciones culturales desde la perspectiva del derecho de autor y las
prestaciones afines desde la perspectiva de los «otros derechos de propiedad
intelectual») que se corresponden con las comprendidas en la definicion legal
del objeto protegido mediante la modalidad de propiedad industrial o intelectual
correspondiente y que, ademas, satisfacen los requisitos formales y sustantivos
de proteccion. Vale decir, por tanto, que, como regla general y a los efectos de
aplicar las normas que son comunes a todas, no existen modalidades de propiedad
industrial atipicas o innominadas, o, lo que es lo mismo, el ordenamiento solo
atribuye un derecho de exclusion en relacion con las creaciones que se ajustan a
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la definicion legal del objeto protegido por una de las modalidades de propiedad
industrial.

Ello no impide ni el establecimiento de nuevas modalidades tipicas, ni la asi-
milacién de las prestaciones que tienen por objeto una creacién industrial de
naturaleza inmaterial respecto de la que se atribuya a su originador una posicién
analoga, resulte esa posicion reconocida por la ley que le es propia, como sucede
con los derechos audiovisuales o eventualmente con los nombres de dominio,
o bien carezca de expresién legal pero incluya el reconocimiento especifico o
general de acciones de cesacion y de indemnizacién de dafios, como sucede con
los datos de productos y servicios relacionados.

Abundando en ello, tampoco existen protecciones juridicas ajustables caso por
caso, judicial o administrativamente, a la medida del valor o interés de la concreta
creacién entre las de su mismo género; de este modo, la creacién que merece
ser protegida por medio de la propiedad industrial accede a la completa tutela
juridica que se asigna a la modalidad a la que pertenece tan pronto como se
produzca el acto administrativo de reconocimiento correspondiente; esto es, la
OEPM no ajusta, por ejemplo, la duracién de la patente al valor o importancia
de la invencién para la que se pide. Este tipo de acomodo de la realidad a la
proteccién juridica lo efectda, caso por caso, el titular de la creaciéon industrial
mediante la eleccion, donde haya varias disponibles, de la modalidad de propiedad
industrial mas conveniente, solicitando, por ejemplo, una patente, y no un modelo
de utilidad, una marca, y no un nombre comercial, una marca de garantia, y no
una denominacién de origen.

4.2.  REGISTRO

Por regla general, la concesion o reconocimiento de la proteccion juridica reser-
vada a las distintas creaciones industriales esta condicionada a su inscripcién o
deposito en un registro u oficina ptiblica acordada o admitido por una resolucién
administrativa que pone fin a un procedimiento enderezado a fijar —en inte-
rés del titular, de los terceros y del piiblico— la creacién protegida y a hacer
plblico el otorgamiento de la proteccién correspondiente, asi como también,
aunque no necesariamente con toda la extensién posible, el control ptblico del
efectivo merecimiento de la proteccién que se atribuye de este modo. Esto es,
el reconocimiento de la proteccién se sujeta, en la mayor parte de los casos, a
que una administracién especializada concrete y delimite con precision la crea-
cién protegida y compruebe, respecto de ella y con caricter previo, que tiene
el objeto correspondiente a la modalidad de propiedad industrial considerada y
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retine los requisitos exigidos para que su explotacién se reserve en exclusiva a
quien la solicita.

A tal efecto y en unos términos u otros, segin sea una u otra modalidad de pro-
piedad industrial, la solicitud de registro debe definir de forma clara y precisa
la creacién para la que se pide el titulo correspondiente, del mismo modo en
que la inscripcién o registro debe dejarla fijada, en su caso con las modificacio-
nes introducidas durante la tramitacién de la solicitud, con la debida claridad y
precision, por ser lo primero necesario para efectuar el control de mérito que
requiere su concesion y su mantenimiento, sea por parte de la administracién
en la fase anterior a la concesion, sea de los jueces y tribunales posteriormente,
y por ser lo segundo preciso para la evaluacion de la forma en que la proteccion
juridica afecta a los demds operadores econémicos, con el fin de que adopten el
curso de accién mds oportuno en relacién con la solicitud, con el registro o con
la continuidad de la propia actividad econémica (por ejemplo, STJUE C-217/17
P — Mast-Jdgermeister, parrs. 52-53).

Esta es solo una regla general que conoce excepciones de peso. En efecto, no
faltan modalidades de propiedad industrial de importancia cuya proteccién juridica
se encuentra al margen de cualquier mecanismo de concesién o reconocimiento
por la Administracion publica. Asi sucede con la informacién no divulgada prote-
gida como secreto empresarial o la exclusividad de los datos de prueba, con las
marcas notoriamente conocidas en Espafia en el sentido del art. 6 bis del CUP,
o con el diseno de la UE no registrado.

4.3. TERRITORIALIDAD

La proteccion juridica de la propiedad industrial es estrictamente territorial. Esto
quiere decir que se establece y regula, en principio, de forma independiente por
cada uno de los Estados para su propio territorio de soberania, tanto en relacién
con la definicién del objeto protegible y de las condiciones formales y sustantivas
para acceder a esa proteccién, como en relacién con los efectos (alcance y con-
tenido) de la proteccién, que, ademads y por ello, solo se producen en el Estado
que la reconoce. De este modo, los derechos de propiedad industrial solo pueden
infringirse por medio de conductas que se realicen o, en su caso, produzcan
efectos en el territorio del Estado que atribuye o reconoce su proteccion juridica.

Donde se requiere el registro o el cumplimiento de otras formalidades para obte-
ner el reconocimiento de la proteccion, por obra del principio de territorialidad,
el interesado en obtener una proteccién supranacional para una misma creacion
industrial debe solicitar y obtengan titulos paralelos (sobre el mismo objeto y
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de la misma naturaleza) en los distintos Estados en los que interesa disponer
de tutela: Donde no se exijan requisitos formales, debe la creaciéon considerada
encontrar acomodo en las disposiciones locales o internacionales sobre objeto,
condiciones y efectos de la protecciéon del Estado en que se interesa la tutela.

La superacién de los inconvenientes y dificultades practicas que derivan del prin-
cipio de territorialidad ha impulsado desde el siglo XIX la adopcién de distintas
medidas en tratados internacionales, como son el reconocimiento, a favor de los
nacionales de los Estados contratantes en el territorio de los demés Estados,
del principio de trato nacional (que sustituye, en este contexto, al principio de
reciprocidad), del principio de prioridad unionista y, en general, del reconoci-
miento de una protecciéon minima para cada una de las modalidades de propiedad
industrial. A este mismo objeto obedecen los textos internacionales que disponen
procedimientos para la concesién de derechos de propiedad industrial que, al
menos en algunas fases no irrelevantes, son comunes para los Estados parte de
los tratados que asi lo establecen, gestionados por organismos internacionales o
supranacionales y de los que resulta, en mayor o menor medida, una centraliza-
cion parcial del procedimiento de concesién, como ocurre en materia de patentes,
marcas y disefio industrial. De forma mas incisiva, los efectos negativos de la
territorialidad se han aminorado considerablemente mediante tratados interna-
cionales de caracter regional, que no solo han armonizado la regulacién interna
de los sistemas de propiedad industrial, sino que han creado titulos de propiedad
industrial tnicos y de efectos uniformes en todo el territorio de una organiza-
cién regional de Estados, como sucede con las marcas de la UE, los dibujos y
modelos de la UE, la protecciéon comunitaria de las obtenciones vegetales, o las
indicaciones geograficas protegidas y las denominaciones de origen protegidas
por el Derecho de la UE.

Las medidas tomadas en el &mbito internacional destinadas a superar las dificul-
tades précticas que, para la eficaz proteccién juridica de la propiedad industrial,
derivan del principio de territorialidad, se formulan como principios, conocidos
también como principios unionistas, en alusion al CUP en el que fueron reco-
nocidos: trato nacional, derecho de prioridad, independencia de los derechos y
plazo de gracia (Bodenhausen 1969: 29-34, 38-66, 67-69, 87-88), a los que el
ADPIC ha anadido el principio de trato de nacién mas favorecida (art. 4 ADPIC).

4.3.1. Trato nacional

El principio de trato nacional o de asimilacion a los nacionales (art. 2 1) CUP) ha
sido y sigue siendo primordial en la proteccién internacional de los derechos de
propiedad industrial precisamente porque sustituye a la condicién de reciprocidad
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entre Estados. Por su virtud, los paises de la Unién deben conceder a los nacio-
nales de los demds paises miembros los mismos derechos que se reconocen a
los nacionales propios en la legislacién interna sobre propiedad industrial y, en
consecuencia, tratarlos como a sus nacionales en relacion con los distintos aspec-
tos relacionados con la proteccién de la propiedad industrial: desde la obtencién
de la modalidad de propiedad industrial correspondiente hasta los efectos de la
proteccion, sin que para ello se les pueda exigir que establezcan su domicilio o
establecimiento en el pais en el que se interesa la proteccién (art. 2.2 CUP); en
consecuencia, los nacionales de otros Estados del CUP tendran en los demas
Estados firmantes la misma proteccién que los nacionales y las mismas acciones o
recursos para la defensa de sus derechos, pero también las mismas obligaciones,
cargas y formalidades (registros, publicaciones, renovaciones, tasas, acreditacion
de uso, etc.) impuestas a estos ultimos.

A los nacionales de un pais miembro de la Unién se asimilan los nacionales de
paises que no forman parte de la Unién si estdn domiciliados o tienen estable-
cimiento en territorio de algiin pais de la Unién (art. 3 CUP).

Quedan exceptuadas del principio de trato nacional las disposiciones nacionales
sobre los procedimientos judiciales o administrativos, la competencia judicial, la
eleccién de domicilio o a la constitucion de un mandatario (art. 2.3 CUP). Estas
excepciones, conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, solo se aplican en la medida
necesaria para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos siempre
que no sean incompatibles con sus disposiciones, y cuando tales practicas no
se apliquen de manera que constituya una restriccién encubierta del comercio
(art. 3.2 Acuerdo ADPIC).

Los extranjeros nacionales de un Estado de la Unién y los extranjeros asimila-
dos a ellos pueden también invocar las disposiciones del CUP que les sean méas
favorables o que no estén previstas en la normativa del Estado miembro en el
que se solicita proteccién. De este modo, el principio de trato nacional vela por
la igualdad entre los nacionales y extranjeros en relacién con la proteccién de
la propiedad industrial, pero solo en un sentido, esto es, solo a favor del nacio-
nal de otro Estado unionista, y no en relacién con los nacionales propios, a los
que el CUP deja expuestos a situaciones de discriminacién inversa, ya que sus
disposiciones sobre derechos o proteccién minima no amparan a los nacionales
propios. Para evitar esta situacion, las leyes de propiedad industrial de algunos
paises prevén expresamente que los nacionales puedan invocar las normas del
CUP en su pais, como hacen las leyes espaifiolas sobre propiedad industrial en
general respecto de las normas més favorables establecidas en cualquier tratado
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internacional aplicable en Espana, siempre que puedan aplicarse directamente,
esto es, que sean autoejecutivas (cfr. art. 3.2 LB, art. 3.2 LM o art. 4.3 LDI).

4.3.2. Prioridad unionista

El solicitante de una patente, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial o
marca en uno de los paises miembros de la Unién o su causahabiente goza de
un derecho de prioridad para efectuar el registro de su solicitud en otros paises
durante un plazo: de doce meses, en el caso de patentes y modelos de utilidad, y
de seis meses, en el caso de dibujos y modelos industriales y marcas (art. 4.C.1
CUP). EI computo de estos plazos se inicia en la fecha de presentacién de la
primera solicitud regular (art. 4 A CUP).

El derecho de prioridad tiene por fin y efecto que la fecha de presentacién asig-
nada a la segunda o ulterior solicitud presentada en plazo sea, a los efectos de
tener por cumplidas las condiciones materiales de proteccion previstas para la
correspondiente modalidad de propiedad industrial, la fecha de presentacion de
la primera solicitud regular. En consecuencia, una solicitud efectuada durante
el plazo del derecho de prioridad no podra ser denegada ni, en el caso de que
se haya concedido, invalidada por ningtin hecho ocurrido con posterioridad a la
primera solicitud, como, por ejemplo, la publicacién de la invencién para la que
se solicita una patente o modelo de utilidad, o la presentacién de una solicitud o
la practica de un registro posterior que tenga por objeto un signo incompatible
con el que es objeto la primera solicitud de marca (art. 4. B CUP). En particular,
estos hechos o actos no comportarén la pérdida de la novedad o de la actividad
inventiva de la invencion, de la novedad o singularidad del disefio o de la distin-
tividad (relativa) de la marca que tuvieran en la fecha de la primera solicitud en
la que se basa el derecho de prioridad.

El derecho de prioridad se reconoce, como queda dicho, respecto de una solicitud
regularmente depositada segtn la legislaciéon aplicable en el pais miembro en
la que se realice. Es regular que sea suficiente el registro para determinar la
fecha en que la solicitud fue depositada (art. 4.A.3 CUP). La solicitud anterior
en la que se basa la prioridad de una segunda solicitud y la segunda o ulterior
solicitud son independientes. Por tanto, el hecho de que la primera solicitud sea
abandonada o denegada no afecta a la segunda o ulterior solicitud en relacién con
la que se haya hecho valer el derecho de prioridad, como tampoco le afectaria la
declaracién de nulidad de la patente primera una vez concedida (art. 4.C.4 CUP);
y, desde luego, tampoco a la inversa. En suma, la reivindicacién de la prioridad
de una solicitud para otra posterior no establece entre ellas ningtn vinculo de
dependencia sustantiva.

174



José Massaguer. Capitulo I. Introduccion al Derecho de la propiedad industrial

El solicitante de un registro posterior que desee beneficiarse de la prioridad
de una solicitud anterior debe indicar en una declaracion la fecha y el pais en
que se efectué el deposito de esta tltima, pudiendo la normativa del pais en la
que se presenta la segunda o ulterior solicitud exigir una copia certificada de
la solicitud depositada anteriormente y cuya prioridad se reclama; se deja a los
Estados miembros libertad para establecer un plazo de invocacion de la prioridad
(art. 4.D CUP). A falta de norma nacional, debe entenderse que la invocacion de
prioridad solo puede realizarse hasta la fecha de publicacién de la solicitud en
el segundo o ulterior pais. Ningtin Estado miembro del Convenio puede exigir
requisitos formales adicionales para hacer valer el derecho de prioridad.

4.3.3. Independencia de los derechos nacionales de propiedad industrial

En materia de patentes y marcas se prevé expresamente la independencia de
los titulos paralelos. En particular, las patentes y las marcas obtenidas para la
misma invencién o el mismo signo, segin sea el caso, en otros paises adheridos
o no al CUP son independientes entre si (arts. 4 bis.1 y 6 CUP).

Este principio de independencia de derechos es una consecuencia del principio
de territorialidad que, como se ha visto, rige en materia de propiedad industrial
e impide, por lo que ahora interesa, que la denegacion, cancelacién o declara-
cién de invalidez en un pais miembro (y naturalmente en un Estado que no sea
miembro) del CUP tenga efectos sobre las solicitudes de registro posteriormente
presentadas en otros paises de la Unidén, de manera que no se desincentive al
primer solicitante de cara al registro de su derecho en otros paises. Ello implica
que un titulo de propiedad industrial en un pais del CUP debe acceder al registro
segtn su legislacién nacional y no podra ser rechazado por el hecho de que dicho
titulo se haya denegado, cancelado o perdido su vigencia por cualquier motivo
en el pais de origen; tampoco afectard a la solicitud o derecho posterior la cesién
de un derecho, su expropiacién o el otorgamiento de una licencia obligatoria.

4.3.4. Contenido minimo de la protecciéon juridica de la propiedad
industrial

Sin perjuicio del reconocimiento del cardcter autoejecutivo, o no, de las normas
de los tratados internacionales que establecen derechos u obligaciones sustan-
tivos a favor o a cargo de los particulares, cuestion que, desde la perspectiva
estrictamente interna esparfiola, ha de contestarse en sentido afirmativo siempre
que la norma considerada esté redactada en términos que permitan su aplicacién
directa a las relaciones entre particulares (arg. ex art. 96.1 CE, Andrés 2018: 355-
357), la legislacién internacional en materia de propiedad industrial, y sefialada-
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mente el CUP y el Acuerdo sobre los ADPIC, ha reconocido a los nacionales de
sus miembros una proteccién juridica minima en el territorio de otros miembros,
que opera en los casos en que la modalidad de propiedad industrial considerada
procure a los nacionales un nivel de proteccién juridica menor.

A este grupo de derechos o proteccién minima de las diferentes modalidades
de propiedad industrial pertenecen, entre otros, el derecho del inventor a ser
mencionado en la patente, la limitacién de la proteccién de la patente en relacion
con la utilizacién del procedimiento o producto patentado en buques, aeronaves y
medios de transporte terrestre, los derechos del titular de una patente de proce-
dimiento, las condiciones de registro de las marcas, la proteccién de las marcas
registradas en otros paises, la proteccion de la marca notoriamente conocida, la
protecciéon de la marca registrada en otro pais frente al registro hecho a favor
del agente o representante local, etcétera.

4.3.5. Plazos de gracia y restablecimiento de derechos de propiedad
industrial

En las legislaciones nacionales es habitual supeditar el mantenimiento de la
vigencia de los titulos de propiedad industrial o su renovacién (marcas) al pago
de tasas, de modo que, si este no se realiza, el derecho que confiere se extingue.
Para dar respuesta a las dificultades que puede entrafiar la gestién de carteras de
derechos de propiedad industrial con una pluralidad de solicitudes y registros,
se evita que la falta de pago tenga de forma inmediata un efecto extintivo del
titulo de propiedad industrial en cuestion, y al efecto se impone a los Estados del
CUP la obligacién de introducir en sus legislaciones un plazo de gracia de seis
meses, como minimo, para poder pagar dichas tasas con la opcién de establecer
un recargo por mora si se considera adecuado (art. 5 bis.1 CUP).

Este plazo de gracia es distinto de la facultad que se reconoce a los Estados
miembros de regular la rehabilitacion de las patentes de invencién como conse-
cuencia de no haber pagado las tasas (art. 5 bis.2 CUP), que supone la posibili-
dad de recuperar su vigencia una vez transcurrido el plazo de gracia sin que se
hubiera realizado el pago de las tasas. El restablecimiento de los derechos se
prevé en legislaciones nacionales, como la espaiiola, no solo para las patentes,
sino también para los demas titulos de propiedad industrial; y no solo respecto
al incumplimiento del plazo de pago de las tasas de mantenimiento o renovacién,
sino también respecto al incumplimiento de otros plazos.
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4.3.6. Clausula de nacién mas favorecida

Firmemente consolidada y de una gran relevancia en el Derecho internacional,
pero de forma novedosa en materia de propiedad industrial, es la cldusula de
nacién mas favorecida, introducida en el Derecho internacional de la propiedad
industrial en el ADPIC. Esta cldusula beneficia a los nacionales de los paises
miembros por cuanto toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un
pais a los nacionales de cualquier otro pais se otorgard inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de todos los deméis paises miembros del ADPIC.
Esta regla posibilita que los nacionales de paises con menos poder negociador en
el ambito internacional se beneficien de las ventajas que paises con mayor poder
negociador consigan para sus nacionales en convenios bilaterales de comercio
que establezcan previsiones sobre proteccion de la propiedad industrial (art. 4
ADPIC). Y, desde la perspectiva inversa, silos paises con menos poder negocia-
dor otorgan ventajas a los paises con mayor poder mediante convenios bilaterales,
estas ventajas se extenderan a los terceros paises. A este efecto se le conoce
como ADPLIC Plus.

Este principio conoce algunas excepciones, como, por ejemplo, las ventajas deri-
vadas de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial u observancia de dere-
chos no limitados especificamente a la propiedad intelectual (art. 4 ) ADPIC).

4.4. TEMPORALIDAD

La proteccién de la propiedad industrial tiene una duracién limitada en el tiem-
po, sin perjuicio de que pueda renovarse indefinidamente en algunas de sus
modalidades —como es el caso de las marcas y nombres comerciales—, ten-
ga un caracter indefinido —como sucede con los secretos empresariales o las
indicaciones geograficas protegidas y denominaciones de origen—, o incluso
pueda considerarse inextinguible en alguna de sus facetas —como el derecho
del inventor a ser reconocido como tal—.

Donde el ohjetivo de politica legislativa al que sirve la proteccién juridica de la
propiedad industrial es promover la innovacién industrial en sentido estricto,
como sucede en el sistema de patentes, en los sistemas de proteccidén juridica
de otros hallazgos (topografias de productos semiconductores, certificados com-
plementarios de proteccién, obtenciones vegetales) y en el sistema de disefios
industriales, el reconocimiento de la proteccién juridica solo se justifica si permite
la incorporacién de la innovacién al dominio ptblico, o, desde otro dngulo, si la
proteccion juridica de que se beneficia guarda proporcién con su contribucién al
bienestar social. Como es obvio, esto exige que la duracién de la propiedad indus-
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trial se limite y, en particular, que se limite tanto como sea teéricamente necesario
para incentivar el esfuerzo innovador en el &mbito de las creaciones industriales
de que se trate, pero no mas. En cambio, alli donde el objetivo esté ligado al ahorro
de costes de informacion y al atesoramiento de representaciones asociadas a un
buen hacer y esfuerzo inversor continuado para la mejora de las prestaciones,
de los productos y servicios, de su calidad, de los términos de la oferta o de las
condiciones comerciales y otros contenidos de su adquisicién, como sucede de
manera destacada con los signos distintivos, no existe inconveniente para que
la duracién de su proteccion sea indefinida o pueda renovarse indefinidamente,
siempre que el sistema albergue, como de hecho sucede en materia de marcas y
nombres comerciales, mecanismos de compensacion y reequilibrio que permitan
retirar la proteccion a las creaciones que han dejado de cumplir esa funcién u
obstaculizan sin razén la accién de otros en el mercado (como se hace mediante
la caducidad de las marcas por vulgarizacién, engano o falta de uso).

4.5.  PATRIMONIALIDAD

Los derechos de propiedad industrial que tienen naturaleza econémica son dere-
chos subjetivos de caricter patrimonial, en el sentido de que forman parte del
patrimonio de su titular y pueden ser objeto de negocios juridicos de cesién o
transmision de su titularidad, de autorizacién mediante licencia y de garantia
y, en este sentido, de prenda sin desplazamiento. Como en otros casos, este
principio convive con modalidades que presentan peculiaridades mas o menos
acusadas en relacién con este mismo aspecto. Se hace referencia, en particular, a
las indicaciones de procedencia, que solo pueden ser objeto de autorizaciones de
uso, o a los secretos empresariales, que no pueden ser objeto de garantias reales.

4.6. INSTITUCIONALIDAD

La proteccién de la propiedad industrial posee un evidente caricter institucional,
esto es, incluye entre sus elementos la intervencién de una administracién pabli-
ca especializada, cuya funcion principal sea gestionar el sistema de proteccién
juridica de cada una de las modalidades de propiedad industrial. Esta intervencién
se dirige a asegurar el logro de los objetivos de politica legislativa, incluida la
comprobacién de que la creacién cuya proteccion se interesa se ajusta, por su
objeto y naturaleza, a la clase de creaciones que son propias de la modalidad en
cuestion y, ademas, retine los requisitos sustantivos de proteccién. Asi sucede
en los distintos sistemas registrales de proteccion de la propiedad industrial;
esa intervencién publica no puede darse, por la propia naturaleza de las cosas,

178



José Massaguer. Capitulo I. Introduccion al Derecho de la propiedad industrial

en relacion con la proteccion de los secretos empresariales, ni, por razones de
oportunidad, en relacién con los modelos y dibujos comunitarios no registrados.

La justificacién de la proteccion juridica de propiedad industrial mediante la atri-
bucién de un derecho que permite excluir a otros de la explotacion de la creacién
protegida se basa, como se ha explicado antes, en consideraciones utilitaristas
que, en el plano constitucional, no son ajenas a la dimensién normativa de la
competencia econémica y, por ello, a la politica de competencia (promocién de
la competencia por medio de la innovacién y mejora de la transparencia de los
mercados). En este contexto, la atribucién de un derecho de exclusion sobre lo
que podria ser explotado por otros sin comprometer su existencia y utilidad solo
se justifica si la concreta creacién considerada es, cuando menos en abstracto,
adecuada, por su objeto y propiedades, para alcanzar aquellos objetivos que sirven
de base a su proteccién juridica. De ahi que, en el plano sustantivo y para todas
las modalidades de propiedad industrial, sus respectivos sistemas de proteccion
definan y caractericen las creaciones protegibles y, sobre ello, que establezcan
las condiciones de mérito o requisitos positivos que las hagan merecedoras
de proteccion a ojos del legislador, ajustados en cada caso a las caracteristicas
naturales de la creacién de que se trate y, sobre todo, a los objetivos concretos
a los que esta enderezado el reconocimiento de su proteccion juridica.

Se trata de la novedad, la actividad inventiva y la aplicacién industrial, asi como
de la descripcioén suficientemente clara y completa, requeridas para que las inven-
ciones puedan ser protegidas por medio de patentes y modelos de utilidad; de
la novedad y singularidad exigidas para que la forma o apariencia externa de los
productos puedan ser protegidos mediante disefios industriales; de la capacidad
distintiva absoluta y relativa y la compatibilidad con derechos anteriores que
basicamente, aunque no solo, deben poseer los signos para ser registrados y
protegidos como marcas; del caricter secreto, valor competitivo y preservacion
del caricter secreto a través de medidas adecuadas y razonables exigidas para
que una informacién no divulgada pueda ser considerada secreto empresarial, etc.

De ahi se sigue también, en el plano formal y de modo pleno para la mayor parte
de las modalidades de propiedad industrial, la necesidad de fijar con precision la
creacion protegida, esto es, el objeto de propiedad industrial, y darla a conocer
a los terceros, asi como la necesidad de comprobar, de un modo u otro y con una
u otra intensidad, la presencia de los requisitos que revelan el merecimiento
de la proteccién juridica como condicién para su reconocimiento y, en especial,
para tener por atribuida la modalidad de propiedad industrial correspondiente a
su naturaleza. Esta regla no tiene validez general; en particular, no la tiene para
los secretos empresariales ni para el derecho de autor, como tampoco la tiene
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para ciertas categorias de marcas y disefios industriales, sin perjuicio de que, en
el momento en que su proteccion se haga valer frente a un tercero, este pueda
impugnar la accién de defensa sobre la base de que el secreto empresarial, la
marca no registrada o el dibujo o modelo comunitario no registrado, cuya tutela
se opone, carece de esos requisitos.

Esta circunstancia y otras también relacionadas con el reconocimiento y gestion
de la proteccién juridica han conducido a crear organismos administrativos espe-
cializados en esta materia, encargados de estos tramites (fijacién de la creacién
protegida y verificacién del mérito de su proteccion) y de otros relacionados ya
con la fase de mantenimiento de la proteccién. Como se ha indicado mads arriba,
estos organismos especializados y su intervencién capital en el proceso de reco-
nocimiento y mantenimiento de derechos solo estdn implantados en los sistemas
de proteccién juridica de la propiedad industrial, seguramente por las dos razones
siguientes: mayor incidencia de la exclusiva en el devenir del proceso compe-
titivo, y mayor riesgo de creaciones independientes con el mismo o parecido
objeto. Estos organismos no intervienen en el reconocimiento de las modalidades
de propiedad industrial que no estan sujetas a registro (secretos empresariales,
marcas y nombres comerciales usados pero no registrados, y dibujos y modelos
de la UE no registrados) y son desconocidos, con este alcance, en el sistema de
proteccién de la propiedad intelectual, en el que, ademés de las consideraciones
relativas a la vinculacién histdrica del derecho de autor con los derechos de la
personalidad, no parece acuciante la necesidad de que la Administracién deba
intervenir en la fijacién de la obra protegida como medio de salvaguarda de los
intereses del autor y seguridad de los terceros, ni quizds tenga mucho sentido
hacerlo en un dmbito en el que se admite la creacién independiente.

La actividad de estas administraciones especializadas relacionada con la conce-
sion de los derechos de propiedad industrial solicitados esté sujeta al control de
los tribunales de justicia. En primer lugar, las resoluciones administrativas de
concesion o denegacion en via de recurso o de oposicion y, en general, cualquier
otra que adopten, una vez concluida la via administrativa, son impugnables ante
los tribunales del orden civil (Massaguer 2023 [a]: 101 y ss.). En todo caso,
ademads, los registros concedidos estin sujetos a una accién de nulidad ejerci-
table ante los 6rganos del orden jurisdiccional civil (como sucede con patentes,
disefos o, por ahora, marcas) en todos los casos, excepto en materia de marcas,
cuya nulidad y caducidad por via directa se ha de plantear ante la OEPM y solo
si se promueve en via de reconvencion ante los tribunales del orden civil. Natu-
ralmente, no existen acciones de nulidad en relacién con las modalidades cuya
proteccién no esté sujeta a un acto formal de reconocimiento o concesién, como
es el caso de los secretos empresariales y el derecho de propiedad intelectual,
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sin perjuicio de que por via de excepcion pueda plantearse la ausencia de los
requisitos exigidos para que se pueda entender atribuida la proteccién invocada
(Massaguer 2023 [b]: 1271 y ss.).

4.7. ACUMULABILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD

Por regla general, las creaciones objeto de una modalidad de propiedad industrial
que presentan acumuladamente y, en su caso, solo en algunas de sus ejecuciones
los aspectos objetivos y requisitos de mérito para quedar encuadradas en més de
una modalidad de propiedad industrial pueden beneficiarse al mismo tiempo de la
proteccién juridica que proporcionan las distintas modalidades concernidas, salvo
excepciones. Esto mismo vale para las combinaciones de derecho de propiedad
industrial y de propiedad intelectual.

Asi, un dibujo caracteristico o un lema publicitario pueden tener la consideracién
de signo distintivo y de obra artistica o literaria y ser protegibles simultidnea-
mente, en su primera faceta, por medio de una marca grafica o denominativa y,
en la segunda, por medio de derecho de autor. Un componente de la carroceria
de un automovil puede constituir una invencién protegible por medio de patente
y una concreta ejecucion de ese componente, y, en particular, la forma exter-
na que adopta esa concreta ejecucién puede ser protegida mediante un disefio
industrial e incluso, si posee la originalidad requerida, por medio de derecho de
autor, salvo que esa forma externa sea impuesta por un propésito técnico. Un
programa de ordenador es, en principio, protegible como obra literaria median-
te el derecho de autor y, si es un elemento de una de las llamadas invenciones
relacionadas con programas de ordenador, puede quedar igualmente protegido
mediante patente, etc.

En algunos supuestos, no obstante, la acumulacién de protecciones sobre un
mismo objeto no es simultdnea, como sucede en los casos mencionados, sino
sucesiva, de forma que a la proteccion juridica inicial bajo una determinada moda-
lidad de propiedad industrial le sigue, cuando se extingue por el transcurso de
su duracién, la proteccién que, a partir de entonces, presta otra modalidad de
propiedad industrial. Este es el caso de los principios activos o combinaciones
de principios activos de un medicamento o producto fitosanitario autorizado
para su comercializacion, que, si inicialmente estan protegidos por medio de una
patente, la llamada patente de base, cuando esta expire, por el transcurso de su
duracién, lo estaran por un titulo de propiedad industrial su: generis, como es el
certificado complementario de proteccion, cuyos efectos se producen desde la
fecha siguiente a aquella en que se extinguio la patente de base.
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Finalmente, no faltan supuestos en los que se rechaza la doble proteccién, como
sucede en materia de marcas, especialmente de marcas tridimensionales, donde
no podran registrarse como marcas los signos que constituyen la forma u otra
caracteristica del producto necesaria para obtener un resultado técnico (porque
la naturaleza del signo o caracteristica es entonces la de una invencién, y su
proteccidn juridica debe acomodarse a las exigencias y limitaciones del sistema
de patentes, que no solo son de naturaleza distinta, sino mas estrictas e impi-
den la duracién indefinida de la proteccién mediante su sola renovacion), o si
constituyen la forma u otra caracteristica que da un valor sustancial al producto
(porque su naturaleza es la de diseno industrial y, como tal, deben protegerse
por las razones que se han dicho respecto de los signos que pudieran ser objeto
de un diseno).

5. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROTECCION JURIDICA DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El dominio instituido sobre las creaciones intelectuales que son objeto de pro-
piedad industrial posee unos efectos funcionalmente préximos a los que el CC
reconoce a la propiedad sobre las cosas que pueden ser objeto de apropiacién
(art. 333 CC). Pero la estructura, o si se prefiere las piezas criticas de la protec-
cién juridica de la propiedad industrial, que, en lo esencial y en unos términos u
otros, se reiteran en todas sus modalidades, se separan abiertamente de las que
componen la estructura de la propiedad sobre las cosas del CC. Estas piezas son
la atribucién de un derecho de exclusion sobre las creaciones industriales dignas
de proteccién juridica, la definicién de su objeto y alcance, la determinacién de
su contenido y la configuracién de sus vias de defensa frente a la infraccién.

5.1. ATRIBUCION DE UN DERECHO DE EXCLUSION

La naturaleza inmaterial de las creaciones objeto de propiedad industrial ha lle-
vado a que su proteccion se articule por medio de un derecho de exclusion (esto
es, de la facultad de prohibir a otros la utilizacién de la creacion protegida sin el
consentimiento de su titular), y no mediante un derecho de utilizacién; en este
sentido se dice con alguna frecuencia que el derecho de propiedad industrial es
un monopolio negativo, que solo autoriza a su titular a impedir a otros la explo-
tacion de su objeto, salvo que se beneficien de alguna limitacién o excepcion,
pero no a imponer al titular del derecho de propiedad industrial preexistente la
tolerancia de la explotacién del objeto protegido posteriormente.
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Este derecho de prohibicién tiene, por otra parte, un evidente caracter artificial,
puesto que no reconoce y tutela un previo sefiorio de facto sobre su objeto, y
normativo, puesto que esta perfilado en todos sus aspectos por la ley. En este
sentido, los derechos de propiedad industrial crean ese seforio; no emana, pues,
de la realidad de las cosas que sigue al acto de la creacién, sino, generalmente,
de su reconocimiento o atribucién, segun los casos, por parte de un organismo
de la Administracién especializado, y de la determinacién de los efectos de su
reconocimiento o concesion por el legislador.

Que eso sea asi no obedece a una razén de técnica juridica, sino de convenien-
cia. En efecto, el acto de creacion es suficiente para la atribucion de derechos
de propiedad, tanto de la propiedad intelectual sobre bienes inmateriales, como
son las obras objeto de derecho de autor (art. 1 LPI) y las prestaciones afines
objeto de los llamados genéricamente otros derechos de propiedad intelectual,
como los frutos del trabajo hecho en el predio (arts. 354 y 355 II CC). Pero la
naturaleza inmaterial de las creaciones industriales desaconseja, por regla gene-
ral, que el alumbramiento intelectual de la creacion sea bastante para establecer
una proteccién operativa y justificada, puesto que, si solo se estuviera al acto de
creacion para reconocer el ius prohibendi sobre ella, la falta de corporeidad dejaria
en el aire desde la determinacién de su objeto hasta las variantes de ejecucién
comprendidas en el alcance de la proteccién, pasando por la concurrencia de
los requisitos sustantivos de proteccion, generando incertidumbres, tanto en el
titular como en los terceros, y debilitando la defensa de unos y otros. De ahi que
el acto administrativo de reconocimiento del derecho de propiedad industrial no
solo otorgue el derecho de exclusion, sino que, de forma no menos relevante
para todos los intereses involucrados (como son los del titular del derecho, sus
rivales y el interés piblico en que la exclusiva atribuida se ajuste a la innovacién),
fije la creacion protegida y proclame su proteccion frente a terceros, salvo, como
regla general, en el caso de los dibujos y modelos de la UE no registrados y en
el de los secretos empresariales, cuya proteccién no se sujeta al cumplimiento
de formalidades y, en particular, a la obtencion de registros o actos de concesion.

5.2. OBJETO Y ALCANCE DEL DERECHO DE EXCLUSION

La estructura del derecho de exclusiéon comprende, ademds de lo anterior, la
concreta creacion objeto del derecho de exclusién o creaciéon protegida. De ella
se requiere, no solo por la naturaleza misma de las cosas, sino también por
evidentes razones de seguridad juridica, que sea fijada de forma que no existan
dudas sobre su identidad. Esa fijacién, por regla general, se efecttiia mediante el
acto administrativo de concesion o reconocimiento de la proteccién a partir de

183

(156)

(157)

(158)



(159)

(160)

(161)

Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial

la peticion de parte, que incluird su determinacion, y a la vista de lo averiguado
o puesto de manifiesto en el procedimiento en el que se dicta ese acto.

No basta, sin embargo, la fijaciéon de la creaciéon objeto del derecho de exclusion
para acotar el ambito objetivo de su proteccion. A tal fin es preciso la determi-
nacién del alcance de la proteccion. Esta pieza de la estructura del derecho de
exclusién sale al paso de la posibilidad, que en realidad es casi la regla comtn
en muchos campos y en numerosas ocasiones, de que los terceros no exploten
creaciones idénticas a las que formalmente se han fijado como objeto de pro-
teccién juridica, sino que introduzcan variaciones mas o menos relevantes, por
lo que una tutela eficaz de la propiedad industrial e intelectual exige, en todos
los casos, que su alcance material vaya mas all4 de la reproduccién idéntica del
objeto protegido tal y como ha sido definido y, por ello, que se determinen los
criterios con arreglo a los cuales se ha de establecer si una ejecucion, a pesar
de incorporar variaciones o diferencias respecto de la creacion protegida como
se fij6 para ser objeto de una modalidad concreta de propiedad industrial, queda
comprendida en el &mbito objetivo de la exclusiva concedida.

Por ejemplo, en el caso de las patentes y modelos de utilidad, ese alcance viene
determinado por la interpretacion de las reivindicaciones a la luz de la descripcién
y dibujos y llega hasta los equivalentes técnicos de la invencién patentada. En el
caso de las marcas y nombres comerciales, viene determinado con caricter gene-
ral por el riesgo de confusién, que habra de establecerse a la vista de la identidad
o similitud de signos y productos o servicios a los que se aplican, teniendo en
cuenta la implantacién o reconocimiento de la marca o nombre comercial en el
trafico, y si se trata de marcas que gozan de renombre, por el aprovechamiento
o menoscabo indebido de su caracter distintivo o reputacién. En el caso de los
disenos industriales, por la impresién de conjunto ocasionada en el usuario infor-
mado, y en el caso del derecho de propiedad intelectual, en tltima instancia, por
la utilizacién de todo o parte de la obra o prestaciéon protegida tal y como ha sido
expresada, en el primer caso, o fijada o realizada, en el segundo caso.

5.3. CONTENIDO DEL DERECHO DE EXCLUSION

Sobre lo anterior, la estructura del derecho de exclusiéon comprende el estableci-
miento de su contenido sustantivo, esto es, de los concretos actos de explotacion
del objeto protegido, o, para ser mds precisos, de las ejecuciones de la creacién
protegida que se hallan comprendidas en el alcance objetivo de la proteccién y
sobre las que se proyecta el derecho de exclusion.
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En materia de patentes y modelos de utilidad, por ejemplo, vy solo en relacién
con la llamada infraccién directa, esos actos son la fabricacion, ofrecimiento,
puesta en comercio y uso de los productos protegidos o directamente fabricados
con el procedimiento protegido, asi como su posesion e importacién con esos
fines y, por otra parte, el ofrecimiento y ejecucion del procedimiento patentado,
alcanzando bajo determinadas condiciones a los medios para la puesta en prac-
tica de la invencién patentada; en el caso de la marca, la utilizacién de un signo
1déntico o similar para productos o servicios idénticos o semejantes (salvo que
la marca goce de renombre) a aquellos para los que estd registrada (como sucede
mediante la colocacién de la marca infractora en el envase o presentacién de
los productos, la utilizacién de la marca infractora en la publicidad o en redes
sociales, la comercializaciéon de productos o servicios bajo la marca infractora,
etc.), a los que se asimilan algunos actos preparatorios (como la fabricacién y
comercio con etiquetas que porten la marca infractora, etc.); en el caso del disefio
industrial, 1a fabricacién, comercializacién, posesion e importacién de productos
que incorporen el disefo protegido; en el caso de los secretos empresariales,
su obtencioén sin el consentimiento del titular mediante acceso, apropiacién o
copia no autorizada u otra actuacién contraria a las practicas comerciales leales,
la utilizacién y revelacion de los secretos empresariales obtenidos de forma
ilicita o con incumplimiento de obligaciones de confidencialidad o restrictivas
de su uso; en el caso del derecho de autor, la reproduccién, distribucién, comu-
nicacion al ptblico o transformacién de la obra protegida, etc., y en el caso de
las prestaciones conexas, en general, su fijacién y la reproduccion, distribucién
y comercializacién de su fijacion, etc.

La determinacién del contenido de la proteccién incluye el establecimiento de
las limitaciones y excepciones al derecho de exclusién. Se trata de ciertos actos
de utilizacién del objeto protegido que no tienen la consideracién de infracciones
0, lo que es lo mismo, contra los que no se puede dirigir el derecho de exclusion.
El reconocimiento de limitaciones y excepciones se funda, en primer lugar, en
razones de coherencia sistemaética: se trata de que el derecho de exclusién no
procure una proteccién que, de hecho, amplie la que se concede legalmente a
supuestos en los que no existe necesidad de proteccion; asi sucede en relacién
con todas las modalidades de propiedad industrial (excepcién hecha de los secre-
tos empresariales) e intelectual con el agotamiento del derecho de puesta en
comercio, distribucién y uso del objeto protegido; y asi sucede, de otro lado, en
materia de patentes, por ejemplo, con el derecho de uso anterior; en materia de
marcas, por ejemplo, con el uso descriptivo de la marca; en materia de secretos
empresariales, con la ingenieria inversa dirigida a conocer la informacién confi-
dencial; en el caso de derecho de autor, con los actos de reproduccion provisional
indicados legalmente que, ademads de carecer por si mismos de una significacion
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econdmica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte inte-
grante y esencial de un proceso tecnolégico y cuya tnica finalidad consista en
facilitar, bien una transmision en red entre terceras partes por un intermediario,
bien una utilizacién licita, o con las practicas de ingenieria inversa, para averiguar
los interfaces de los programas de ordenador protegidos y desarrollar productos
interoperables, etc.

El reconocimiento de esas limitaciones se funda asimismo en la salvaguarda
de intereses que se consideran preferentes y cuya efectividad podria verse en
peligro o frustrarse mediante el ejercicio de un derecho de propiedad industrial o
intelectual, como sucede en relacién con la llamada «excepcién Bolar» en materia
de patentes, la cual permite llevar a cabo actos de explotacién de una patente
cuando ello sea necesario para obtener la autorizaciéon de comercializacién de
un medicamento genérico, a fin de estar en condiciones de lanzarlo al mercado
tan pronto como se extinga la patente, como también sucede con el uso de un
producto o procedimiento patentado que es necesario para el funcionamiento
de aeronaves que realizan trayectos transnacionales; el uso de una marca aje-
na cuando ello sea necesario para que una persona fisica indique su nombre o
direccién; el uso experimental del producto que incorpora un disefno protegido
o su reproduccion con fines ilustrativos o docentes; la revelacién de secretos
empresariales con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna
falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relacién directa con el secreto
en cuestion o la obtencion, utilizacién o revelacién de informacién constitutiva
de secreto empresarial en ejercicio del derecho a la libertad de expresién e infor-
macion, o con el fin de proteger un interés legitimo reconocido por el Derecho;
la reproduccion de obras protegidas por medio de derecho de autor hechas con
fines de cita y resefia, ilustracién en actividades educativas, investigacion cienti-
fica o parodia, los actos de reproduccién, distribucién y comunicacién ptblica de
obras ya divulgadas que se efectiien en beneficio de personas con discapacidad,
etcétera.

5.4. ACCIONES DE DEFENSA

La eficacia practica de esta proteccion, sin embargo, no puede resultar del solo
reconocimiento del derecho de exclusion, necesita asimismo disponer de un
conjunto de acciones que permitan a su titular imponer el respeto de ese derecho,
hacerlo valer de forma concreta y efectiva frente a quien lo infrinja, como necesita
también de algunos tramites procesales ajustados a las especiales exigencias
planteadas para su defensa ante los tribunales de justicia.
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Ante la inexistencia de un sistema general de acciones aplicable para combatir
la infraccién de los derechos patrimoniales subjetivos y ante la inexistencia de
normas procesales que atendieran correctamente algunos problemas y dificul-
tades planteados por la tutela judicial de estos derechos, las principales leyes en
la materia han incorporado, desde la LP 1986 y hasta la fecha, tanto la atribucién
y regulacién de acciones civiles para la defensa de los derechos derivados de las
distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual como el establecimien-
to de normas especiales en materia de jurisdiccién y procedimiento. El catidlogo
de acciones por infraccién es, en lo esencial, comun a todas las modalidades de
propiedad industrial e intelectual, con la salvedad de la relativa indefinicion que
existe en materia de indicaciones geogréaficas protegidas y denominaciones de
origen.

6. LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la gestién de los sistemas de proteccion juridica de la propiedad industrial,
sobre todo de sus modalidades seguramente mas relevantes (patentes, marcas
y disenos industriales) corresponde un rol fundamental, como se desprende de
lo expuesto, a un organismo administrativo especializado. Ese organismo es, en
el caso espanol, la OEPM y en el caso de la UE, la EUIPO. No son estos los tini-
cos organismos de esta clase que gestionan un sistema de propiedad industrial;
a ellos se unen, entre otros, el Registro de Variedades Protegidas, gestionado
por el Ministerio de Agricultura para las obtenciones vegetales espaifiolas, la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, para la protecciéon comunitaria de
variedades vegetales, o la Oficina Europea de Patentes (OEP), para las patentes
europeas.

6.1. OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS

La OEPM es el organismo administrativo que tiene encomendada la gestién
de los més relevantes sistemas de proteccion juridica de la propiedad indus-
trial. Su antecedente inmediato fue el RPI, también conocido como Registro
de la Propiedad Industrial y Comercial, establecido y regulado por la LPI de
1902, desarrollada en relaciéon con esta materia por su Reglamento de ejecucion,
aprobado por el RD de 2 de junio de 1903, que a su vez tuvo como antecedente
el Conservatorio de Artes y Oficios, erigido por el RD de 13 de junio de 1810
como depdsito de maquinas, modelos, instrumentos, dibujos, etc., de toda clase
de artes y oficios, devenido Real Conservatorio de Artes, regulado por la Real
Orden de 18 de agosto de 1824.
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6.1.1. Estatuto

La OEPM (asi denominada por virtud de la disp. adic. primera de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria) es un Organismo Auténomo de la Administracién
General del Estado adscrito al Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital
a través de la Subsecretaria de Industria y Turismo (art. 9.4 del RD 409/2024, de
23 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgédnica bésica del Ministerio
de Industria y Turismo), regido por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre crea-
cién del Organismo auténomo «Registro de la Propiedad Industrial» y el Real
Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la OEPM. Su actuacién
estd sujeta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comin de las Administraciones ptblicas, y sus actos, una vez agotada la via de
recurso administrativo, son impugnables desde enero de 2023 ante las secciones
de las audiencias provinciales especializadas en asuntos de propiedad industrial.

Ala OEPM le corresponde la realizacion de la actividad administrativa del Estado
en materia de propiedad industrial. A tal efecto, tiene atribuidas, entre otras, las
funciones relativas a la recepcién de las solicitudes de registro (reconocimien-
to de proteccién) de las més importantes modalidades de propiedad industrial
(patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, disefos indus-
triales y topografias de productos semiconductores), la incoacién, tramitacién y
resolucion de los expedientes correspondientes, el registro de las resoluciones de
concesion y el mantenimiento de los derechos concedidos, asi como su publicidad,
incluida la expedicién de certificaciones y copias autorizadas de los documentos
contenidos en los expedientes y la facilitacién del acceso a la informacién sobre
los registros a los interesados. Por otra parte, también tiene asignadas funciones
relacionadas con la difusién de informacién tecnolégica objeto de los registros
que lleva y, en general, con la promocién y desarrollo de actividades para el mejor
conocimiento y mas adecuada proteccion de la propiedad industrial en el dmbito
nacional e internacional.

La OEPM esta estructurada en departamentos: Departamento de Patentes e
Informacion Tecnoldgica (al que competen las actuaciones administrativas enca-
minadas al reconocimiento y mantenimiento de la proteccion registral de las
patentes de invencidn, topografias de productos semiconductores, modelos de
utilidad y modelos y dibujos industriales y artisticos, asi como la difusién de la
informacién tecnoldgica contenida en los documentos de patentes), el Departa-
mento de Signos Distintivos (al que corresponden las actuaciones administrativas
conducentes al reconocimiento y mantenimiento de la proteccién registral de
marcas nacionales e internacionales y nombres comerciales), y el Departamento
de Coordinacién Juridica y Relaciones Internacionales (que tiene a su cargo el
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apoyo juridico al Director del organismo, asi como el desarrollo de las relacio-
nes internacionales en materia de propiedad industrial, en coordinacién con el
Ministerio de Asuntos Exteriores).

6.1.2. Funciones

La OEPM tiene atribuida la realizacion de la actividad administrativa que corres-
ponde al Estado en materia de propiedad industrial (arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto
1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas), para lo que tiene atribuidas, entre otras, las actuaciones administrativas
de reconocimiento y mantenimiento de la proteccion registral de los titulos de
propiedad industrial sobre invenciones, topografias de productos semiconduc-
tores, creaciones de forma y signos distintivos, que comprenden la tramitacién
y resolucién de expedientes, anotaciones, conservacion y publicidad; la difusion
periddica de la informacién tecnolégica objeto de registro, asi como la aplicacién
de los convenios internacionales sobre propiedad industrial y la propuesta de
participacién en aquellos que atin no estén en vigor, la promocién de iniciativas
encaminadas a mejorar el conocimiento y proteccién de la propiedad industrial,
el mantenimiento de relaciones con organismos competentes en estas materias
nacionales e internacionales, el informe sobre iniciativas legislativas y también
la emisién de dictimenes en materia de propiedad industrial que le soliciten
las autoridades, tribunales o entidades oficiales, asi como cualquier otra que le
sea encomendada legalmente. Por dltimo, la OEPM también tiene atribuida la
funcién de institucién mediadora y arbitral en conflictos relativos a la adquisi-
cién, utilizacién, contratacién y defensa de los derechos de propiedad industrial
siempre que versen sobre materias no excluidas de la libre disposicion de las
partes (disp. final primera del RD 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
(RLP), que introdujo esta funcién en el articulo 3.6. bis del RDOEPM).

6.1.3. Procedimiento

La OEPM desempena sus funciones de reconocimiento y mantenimiento de la
proteccién registral de los titulos de propiedad industrial con arreglo a lo previsto
en la normativa reguladora de las modalidades de propiedad industrial que tiene
confiadas. La estructura y los rasgos generales de estos procedimientos, no
obstante, son en buena medida similares. En todos los casos, el procedimiento
de registro se promueve con una solicitud de registro dirigida a la OEPM, que
se presenta en formato papel o en formato electrénico, bien directamente ante la
OEPM (en su caso, en la sede electrénica de la OEPM), bien ante las instancias
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autonémicas que tengan reconocida competencia para ello. Una vez recibida,
se otorga a la solicitud dia, hora y minuto de presentacién, asi como un nimero
identificativo del expediente, y se somete a un examen de forma. Superado
este examen, los organismos autonémicos remiten el expediente a la OEPM.
Recibida la solicitud o el traslado del expediente, la OEPM efecttia un examen
de regularidad y licitud de la peticién, cuya superacién conduce a la publicacién
de la solicitud en el BOPI. Tras ello, los procedimientos divergen segtin sea una
u otra la modalidad de propiedad industrial solicitada, que en todo caso inclu-
yen una llamada a los interesados para que formulen alegaciones y un paso de
examen mas o menos extenso, segin los casos, de regularidad sustantiva, que
conduce directamente a la concesion, o a la suspension, para que el solicitante
formule alegaciones, que la OEPM tendra en cuenta para determinar el sentido
de su decision, el cual serd de concesion del registro solicitado, seguido de su
practica, comunicacién al interesado y publicacién en el BOPI, o de denegacion.
La resolucién es recurrible cualquiera que sea su signo, primeramente, en via
administrativa, mediante recurso de reposicion: la resolucién que se dicte pon-
dré fin a la via administrativa y sera impugnable, como ya se ha dicho, ante las
secciones especializadas en materia de propiedad industrial de las audiencias
provinciales. En el supuesto de concesion, se facilitara al solicitante, ya titular,
un cauce telemadtico para obtener el titulo correspondiente, también si su con-
cesién es objeto de recurso.

Los interesados que sean residentes en cualquier Estado miembro de la UE
podran llevar a cabo por si solos, personalmente, las actuaciones que sean pre-
cisas ante la OEPM, sin necesidad de ser representados por un agente de la
propiedad industrial (art. 175 LP).

6.2. REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

La LPOV establece el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas o
RVP que, junto con el Registro de Variedades Comerciales o RVC, esta adscrito
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y, més en particular, a la
Secretaria General de Agricultura y Alimentacién del Ministerio. En el RVP se
inscriben las solicitudes, resoluciones de concesion, licencias de explotacién y,
en general, las vicisitudes y circunstancias determinadas reglamentariamente
(art. 33 LPOV). Estos son extremos que regula con mayor detalle el Reglamento
de proteccién de obtenciones vegetales (arts. 26 a 29 ROV), que atribuye al RVP
la tramitacién y resolucion de los procedimientos de inscripcién de variedades,
asi como las relaciones con las autoridades competentes en materia de derechos
de obtentor. La regulacién del RVP se completa por lo establecido en el RD
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430/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura Organica basica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, y por el que se modifica el
RD 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura organica béasica
de los departamentos ministeriales. Por otra parte, la regulacién del registro de
variedades comerciales se contiene en el RD 170/2011, de 11 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y
se modifica el Reglamento general técnico de control y certificacion de semillas
y plantas de vivero.

La opcién por una estructura que conecta el RVP con el RVC pretende conjugar
el reconocimiento de los derechos de obtencién y los permisos para su comer-
cializacién con la inscripcion de la variedad protegida por un titulo de obtencién,
previa superacion de los eximenes técnicos sobre su idoneidad agroclimatica, en
el RVC y, posteriormente, en los Catdlogos Comunes de Variedades de la Unién
Europeay en el de la OCDE, lo que permite su comercializacién en toda la Unién
Europea sin limitacién alguna. La coordinacién de ambos registros ha de permitir
una mayor celeridad en el proceso que se inicia con la solicitud de un derecho
de obtencién y acaba con la concesién de la autorizacién de comercializacion,
puesto que el examen técnico de identificacién para comprobar que la variedad
cumple con sus requisitos de proteccion (novedad, distintividad, estabilidad y
homogeneidad) y las muestras oficiales de material vegetal aportadas en el RVP
se aprovechan en el RVC. La coordinaciéon de ambos Registros con la Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales u OCVV permite la especializacién en la
realizacion de los estudios técnicos y garantizar el sistema europeo de derechos
de obtencion. E1 RVP esta reconocido como oficina de examen de la OCVV para
mas de 50 especies, entre las que se encuentran las méas tradicionales, como
los citricos, cereales, olivo, girasol, maiz, tomate, pimiento y lechuga, y otras
especies como Zoysia matrella (pasto Manila), Juglans nigra (nogal) o Distichlis
spicata (grama salada).

El procedimiento de registro de una obtencién vegetal lo podra iniciar cualquier
persona mediante una solicitud dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentacién, y puede presentarse ante el propio RVP o ante el 6rgano competente
de la Comunidad Auténoma, que llevard a cabo un primer examen formal. El
procedimiento de registro requiere el pago de las correspondientes tasas, por
tramitacion y resolucién, asi como por la elaboracién del examen técnico. Cabe la
posibilidad de iniciar el procedimiento de forma electrénica y pagar las tasas por
esta via. Entre los documentos que han de acompanar a la solicitud se hallan los
siguientes: una declaracién jurada en la que se especifique que la variedad para
la que se solicita la proteccion es distinta, homogénea y estable y que no ha sido
explotada con autorizacién del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el
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Reglamento; si la variedad ha sido explotada, un documento en el que conste la
primera fecha de la explotacion, las entregas realizadas para experimentacion y
los concursos en los que se ha presentado; una descripcion técnica de la variedad,
y datos sobre la prioridad del derecho en caso de que se reivindique.

El obtentor o su causahabiente podra iniciar el procedimiento de registro de una
variedad protegida, sin perjuicio de que también puedan actuar por medio de
representantes debidamente acreditados (arts. 35 LPOV y 37 ROV).

6.3. OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI

La Oficina Internacional de la OMPI se erigi6 por el art. 9 del Convenio que
establece la OMPI como Secretaria de la Organizacién, cuyo estatuto se halla
establecido en el Reglamento general de la OMPI, de 28 de septiembre de 1970,
que ha sufrido diversas modificaciones. Para los paises no adheridos a la modi-
ficacién introducida por las Actas de Estocolmo, la Oficina Internacional hace
también referencia a las Oficinas Internacionales reunidas para la proteccién de
la propiedad intelectual (BIRPI). Como Secretaria de la OMPI estara dirigida
por el director general, asistido por dos o varios directores generales adjuntos.

En lo que aqui interesa, la Oficina Internacional de la OMPI es el organismo
encargado de recibir y tramitar las solicitudes de proteccién internacional de
titulos de propiedad industrial sobre innovaciones, marcas, disefios e indicacio-
nes geograficas. En este sentido, sus competencias se recogen en materia del
sistema internacional de patentes en el PCT, asi como en el Reglamento del
PCT y en las Instrucciones Administrativas del PCT. Otro tanto es de ver en el
ambito del sistema internacional de marcas (conocido como sistema de Madrid),
en la regulacion establecida en Arreglo de Madrid, asi como en el Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
De la misma forma, las competencias de la Oficina para encargarse del registro
internacional de dibujos y modelos industriales (conocido como sistema de La
Haya) se reconocen en la vigente Acta de la Haya del 28 de noviembre de 1960,
que, junto con el Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999, el Reglamento Comin
del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (texto en vigor el 1
de febrero de 2021), regulan dicho sistema. Por dltimo, la Oficina Internacional
mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen instaurado por
el Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geogrificas, del que Espafia no forma parte, pero del que, como se ha visto, la
Unién Europea firm6 y ratifico el Acta de Ginebra de 2015.
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La Oficina Internacional de la OMPI desempeiia la Secretaria de este organis-
mo internacional y, conforme al art. 12 del Reglamento general de la OMPI,
serd la encargada de recibir, traducir y distribuir los documentos, facilitar la
interpretacion de las intervenciones, preparar los proyectos de informes de
las reuniones, archivar los documentos y efectuar todas aquellas tareas que
puedan requerir las reuniones de los érganos de la OMPI. Pero en lo que aqui
interesa, la Oficina Internacional actia como oficina receptora y gestora de
las solicitudes de proteccién internacional correspondientes de los titulos de
propiedad industrial, para los que se ha instaurado un sistema internacional
con el objetivo de facilitar el registro de las distintas modalidades de propiedad
industrial a fin de que tengan efectos en los paises miembros de los tratados
que administra. A titulo de ejemplo, valga en este momento mencionar que,
en el sistema establecido en el PCT, la Oficina Internacional de la OMPI recibe
las solicitudes de proteccion presentadas a través del sistema PCT, analiza el
cumplimiento de diversos aspectos formales y las remite a las oficinas nacio-
nales de los paises para los que se solicita la protecciéon. De esta forma, se
simplifica la tramitacién de las solicitudes de proteccion de patente en los pai-
ses miembros de interés para el solicitante, y se reducen los costes derivados
de tramitar miltiples solicitudes en diversos paises con diferentes idiomas,
monedas y oficinas.

Sin perjuicio de la necesaria remision a la regulacion sobre los sistemas de
proteccién internacionales en los que la Oficina Internacional tiene atribuidas
competencias, a modo ilustrativo se hace a continuacién una breve referencia al
procedimiento en materia de patentes, que se divide en una fase internacional y
otra nacional. La primera fase se inicia con la presentacién de la solicitud inter-
nacional ante una oficina nacional o regional, reconocida como Oficina Receptora,
o ante la Oficina Internacional de la OMPI. En la solicitud se deben indicar los
paises exactos para los que se solicita la protecciéon en el momento de su pre-
sentacién; ha de tomarse en consideraciéon que, a diferencia de lo que ocurre,
por ejemplo, en el sistema de marcas, no se permitira afiadir otros paises en un
momento posterior debido a la novedad exigida como requisito de patentabilidad.
Al realizarse una tnica solicitud, se hace una tnica biisqueda internacional valida
para todos los paises, que dara lugar a una opinioén escrita sobre el cumplimiento
de los requisitos de proteccién De forma opcional se puede solicitar que se haga
un examen preliminar de la solicitud, durante el cual el examinador entra en
contacto con el solicitante para, de ser necesario, llevar a cabo las modificaciones
a la solicitud necesarias y lograr que esta cumpla con los requisitos de patenta-
bilidad. La solicitud internacional se publica con el informe de btisqueda, pero
no con el examen preliminar; en todo caso, la publicacién del informe permite a
los terceros formarse una opinién minimamente fundada sobre la patentabilidad
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de la invencion. En la fase nacional, que debera iniciarse a méas tardar a los 30
meses de la fecha de prioridad o presentacion de la solicitud, el solicitante acude
directamente a las oficinas nacionales designadas, a las que, en definitiva, les
corresponde conceder o rechazar la solicitud de patente atendiendo a los motivos
de fondo y tomando en consideracion la correspondiente legislacién nacional. Si
la solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, el solicitante
tiene la garantia de que la solicitud internacional no podré ser rechazada por
razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional
de la tramitacién de la solicitud.

En cuanto a la representacion para actuar ante la Oficina Internacional, hay que
estar también a lo dispuesto por cada sistema internacional, por lo que se opta
por seguir tomando como referencia el sistema de patentes. De acuerdo con
el PCT, una solicitud internacional podra ser presentada por cualquier persona
domiciliada o nacional de un Estado contratante, y, ademas, la Asamblea podra
acordar que también se permita su presentacién a las personas domiciliadas o
nacionales de cualquier pais parte en el CUP que no sea parte en el PCT (art.
9 PCT). Por su parte, el Reglamento del PCT establece que, en el contenido
de la solicitud, se deberd indicar el nombre, la direccién, la nacionalidad y el
domicilio del solicitante o solicitantes (regla 4.5.a); ademads, se exige que, en
el contenido de la solicitud o petitorio, figure el nombre del inventor cuando la
legislacién nacional de uno de los Estados designados exija que se proporcione
sunombre en el momento de la presentacién de una solicitud nacional y, mas all4
del anterior supuesto, cuando en la solicitud se recojan indicaciones relativas al
inventor (regla 4.6). Se contempla la posibilidad de nombramiento de mandata-
rio o representante, en cuyo caso se debera indicar en la solicitud su nombre,
direccién e identificacion en el caso de que esté registrado en la oficina nacional
receptora (regla 4.7).

6.4. OFICINA EUROPEA DE PATENTES

La Oficina Europea de Patentes (OEP) es una organizacién intergubernamental
que inici6 su andadura el 7 de octubre de 1977 conforme a lo dispuesto en el
CPE, y su regulaciéon se completa con el Reglamento de Ejecucion del CPE.
En concreto, a través del citado convenio se creé la Organizacién Europea de
Patentes, dotada de personalidad juridica, autonomia administrativa y financiera,
con sede en Minich. Esta organizacién estd compuesta por la OEP y el Consejo
de Administracion, y su fin consiste principalmente en la concesién de patentes
europeas a través de la OEP, que actuara bajo el control del Consejo de Admi-
nistracién (art. 4.3 CPE). La OEP est4 dirigida por su presidente, que responde
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por el desempeiio de su cargo ante el Consejo de Administracién (art. 10 CPE).
Tiene sede en Munich y cuenta con un departamento en La Haya y oficinas en
Berlin, Viena y Bruselas. Las lenguas oficiales de la OEP son el inglés, el francés
y el alemén (art. 14.1 CPE).

La funcién principal de la OEP es la concesion de patentes europeas, bajo el
control del Consejo de Administracion (art. 4.3 CPE). Las instancias encargadas
de la aplicacion de los procedimientos previstos son: una Seccién de Depositos,
las Divisiones de Busqueda, de Examen, de Oposicién, una Divisién Juridica,
las Camaras de Recursos y la Alta Cdmara de Recursos (art. 15y ss.). En sinte-
sis, estas instancias se encargan de la bisqueda y examen de las solicitudes de
patentes europeas e internacionales y tramitan las oposiciones a las patentes
europeas. Las Camaras de Recursos tramitan los recursos interpuestos contra las
decisiones de la Seccién de Depésito, las Divisiones de Biisqueda, de Examen,
de Oposicién y la Division Juridica (art. 21 CPE). Por su parte, la Alta Camara
de Recursos es competente para pronunciarse en cuestiones de derecho que le
sean sometidos por la Cdmara de Recursos y dictaminar sobre las cuestiones de
derecho que le sean sometidas por el presidente de la Oficina cuando considere
que se han adoptado resoluciones divergentes sobre una cuestion (art. 22 CPE).
Las Camaras de Recursos, como la Alta Cimara de Recursos, estan compuestas
por miembros técnicos y juristas.

La solicitud de patente europea deberd cumplimentarse en alguno de los idiomas
oficiales. No obstante, se contempla la posibilidad de que aquellos solicitantes de
Estados contratantes con un idioma oficial diferente al inglés, francés y aleman
puedan presentar la solicitud en su idioma siempre que presenten una traduccién
en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes en el plazo
previsto reglamentariamente (art. 14.2 CPE). La solicitud se presentard en la
propia OEP o, en caso de que la legislacion de un Estado contratante lo permita,
en el Servicio Central de la Propiedad Industrial u otros servicios competentes
de dicho Estado (art. 75 CPE). La solicitud debe contener una peticiéon de con-
cesion de patente europea, la descripcion de la invencion, las reivindicaciones,
los dibujos relacionados en la descripcion o en las reivindicaciones y un resumen
(art. 78 CPE). El cumplimiento de las condiciones previstas en el Reglamento
de Ejecucidn resulta de gran relevancia en la fijacién de la fecha de presentacién
de la solicitud de patente europea y la fecha de prioridad (art. 80 CPE y reglas
40 y 53 RCPE). La presentacién de la solicitud conlleva el pago de una tasa de
deposito y una tasa de bisqueda.

Una vez presentada la solicitud de patente europea, la OEP llevard a cabo
el examen de las exigencias formales para determinar el cumplimiento de
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los requisitos previstos en el Reglamento de Ejecucion y asignar la fecha de
presentacion. Posteriormente, emitird y publicard un informe de bisqueda
europea de la solicitud en atencidn a las reivindicaciones expresadas y teniendo
debidamente en cuenta la descripcion y los dibujos que se acompafien (art.
92 CPE). Asimismo, se publicari la solicitud de patente europea transcurrido
el plazo de dieciocho meses contados desde la fecha presentacion, o desde la
fecha de prioridad si esta se hubiera reivindicado, o a peticién del solicitante
incluso antes de que finalice el anterior plazo. La solicitud se publicara con el
informe de bisqueda europea hecho por la OEP si bien cabe la posibilidad de
su publicacién por separado. Se prevé también la realizacién de un examen de
fondo sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (art. 94 CPE
y Regla 70 bis y ss. RCPE). En el supuesto de que el examen determine que
no se cumplen las condiciones para otorgar la patente, la Divisién de Examen
instard al solicitante para que presente observaciones o modifique su solicitud,
que se entendera retirada si el solicitante no responde en plazo. En cambio,
cuando la Divisiéon de Examen considere el cumplimiento de las condiciones
previstas en el Convenio concedera la patente. El procedimiento prevé un
tramite de oposiciones de terceros, asi como de limitacién o revocacién de
la patente europea tal y como se haya concedido o modificado en los procedi-
mientos de oposicion o de limitacién ante la OEP (véanse reglas 75 y ss. y 90
v ss. RCPE). La decisién sobre la concesién surtird efecto en el dia en que se
publique la concesién en el Boletin Europeo de Patentes; posteriormente, a
la mayor brevedad posible, se publicara el folleto de la patente europea (art.
98 del CPE).

El CPE reconoce la legitimacién para presentar solicitudes de patente europea
a las personas naturales o juridicas, asi como a cualquier sociedad asimilada
a una persona juridica conforme a la legislacién aplicable (art. 58 CPE). La
solicitud la pueden instar varios solicitantes, de manera conjunta, e inclu-
so varios solicitantes que designen Estados contratantes diferentes (art. 59
CPE). En el caso de personas fisicas y juridicas que no tengan domicilio o
sede en uno de los Estados contratantes, estas deben hacerse representar en
el procedimiento por un agente autorizado, salvo para la mera presentacion
de la solicitud de patente europea (art. 133 CPE). Los agentes autorizados
deberan estar inscritos en la lista correspondiente de la OEP, para lo que
es necesario tener la nacionalidad y domicilio profesional en alguno de los
Estados contratantes y haber superado las pruebas del examen europeo de
cualificacién (art. 134 CPE).
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6.5.  OFICINA EUROPEA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTRAS
AGENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNION EUROPEA

La EUIPO es la agencia descentralizada de la UE encargada de la administracién
y gestion de los sistemas de marcas de la UE y de dibujos y modelos comunita-
rios, incluida la concesién de las solicitudes, la resolucién de las oposiciones a
su concesién y de los recursos a la denegacién de su concesion y la revocacion
de los titulos concedidos promovida mediante acciones directas. La creacién y
régimen juridico de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (generalmente
conocida por su abreviatura en inglés: EUIPO, se encuentran establecidos en
el Capitulo XII del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la Marca de la Unién Europea (RMUE), que en particular de
dedica a la determinacién de su estatuto juridico y al de su personal, lenguas,
llevanza del registro y publicaciones, funciones y cooperacién con las oficinas
nacionales y la oficina del Benelux, organizacién interna (consejo y director
ejecutivo), aplicaciéon de los procedimientos, presupuesto y control financiero.
Su organizacién interna se desarrolla en la Decision del director ejecutivo de la
EUIPO N.° ADM-18-13. Desde su creacién, bajo el nombre de Oficina para la
Armonizacién del Mercado Interior (OAMI), tiene su sede en Alicante.

La EUIPO es una agencia con personalidad juridica representada por su director
ejecutivo. Ademads, cuenta con la capacidad de obrar mas amplia que se reconoce a
las personas juridicas por las legislaciones nacionales, quienes podran en especial
adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tendra capacidad procesal. Las
lenguas oficiales de la EUIPO son el aleman, espanol, francés, inglés e italiano.
Si bien, se permite que las solicitudes de marca de la Unién puedan presentarse
en una de las lenguas oficiales de la Unién Europea. La EUIPO asume funcio-
nes consistentes en administrar y promover el sistema de marcas de la Unién
y el de disefios de la Unién asi como promover la convergencia de practicas y
herramientas en aquellos sistemas en cooperacién con las oficinas competentes
de los Estados miembros, a las que se acompanan las derivadas del Reglamento
(UE) 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012,
por el que se encomiendan funciones relacionadas con el respeto de los derechos
de propiedad intelectual, entre otras, la de congregar a representantes de los
sectores publico y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de
los Derechos de Propiedad Intelectual, e igualmente las encomendadas por la
Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos usos
autorizados de las obras huérfanas en cuanto a la centralizacion de la informacion
aportada por los Estados miembros en una tnica base de datos en linea ptblica
gestionada por la EUIPO. Estas funciones se completan con el reconocimiento
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de la funcién de cooperacién con instituciones para el desempeiio de aquellas y
de la funcién de prestacion de servicios de mediacién con caricter voluntario.

Por otra parte, en materia de cooperacién para fomentar la convergencia de
practicas y herramientas, la EUIPO esta llamada a promover, junto con las ofi-
cinas competentes de los Estados miembros y del Benelux, en el ambito de las
marcas y el disefio, el desarrollo de normas comunes de evaluacion, la creaciéon de
bases de datos y portales de consulta, la bisqueda y clasificacién y el suministro
e intercambio de datos e informacién, el establecimiento de normas y practicas
comunes que permitan la interoperabilidad de los procedimientos y sistemas en
toda la Unién, el intercambio de informacién sobre derechos y procedimientos,
el apoyo mutuo a los servicios de asistencia y centros de informacién, y el inter-
cambio de conocimientos técnicos y de asistencia en relacién con las anteriores
actividades.

Para hacerse una idea de las funciones desempenadas por la EUTPO en relacion
con la tramitacion de expedientes de registro de titulos de propiedad industrial,
tal vez no esté de més describir el procedimiento seguido ante la EUIPO para la
obtencién del de registro de una marca de la UE. Este procedimiento se puede
estructurar en las fases de examen, oposicion, registro y recurso. En la fase de
examen se procede a revisar la inclusién de las menciones necesarias (peticion
de solicitud, identificacién del solicitante, representacién gréfica del signo y lista
de productos y servicios para los que se solicita), asi como a otorgar la fecha de
presentacion a condicién de que se abonen las tasas de registro en el plazo de
un mes. Dentro de esta primera fase de examen se llevan a cabo las actividades
concernientes a la revision de la clasificacién, con el fin de comprobar la correcta
clasificaciéon de los productos y servicios designados, asi como la comprobacién
de los aspectos formales y de la posible existencia de motivos absolutos de
prohibicién de registro. Ademas, se procederi a traducir la solicitud para que
después pueda ser publicada en todas las lenguas oficiales y, en caso de que asi se
haya solicitado, se realizara también un informe de btisqueda de marcas idénticas
o semejantes cuyos resultados se remitiran al solicitante con anterioridad a la
publicacion de la solicitud, al tiempo que se comunicar4 la solicitud de una nueva
marca de la Unién Europea a los titulares de marcas registradas o de solicitudes
que aparezcan en dicho informe. Finalmente, se publicard la informacién sobre la
solicitud de marca de la Unién Europea para las clases de productos o servicios
designados.

La publicacién de la solicitud inicia el periodo de oposicién, que podra formularse
en el plazo de tres meses por aquellos terceros que consideren perjudicado su
derecho. La presentacion de una oposicién se debe formular sobre la base de la
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existencia de un derecho anterior o de una prohibicién de registro basada en un
motivo absoluto. En el caso de que la oposicién se presente por conflicto con un
derecho anterior, se abre el procedimiento con el examen de la admisibilidad de
la solicitud y la apertura del periodo de reflexién de dos meses, prorrogables,
con el animo de que las partes alcancen un acuerdo. El procedimiento de oposi-
cién sigue con la parte contradictoria, en la que se emplaza a las partes para que
remitan la informacion y pruebas en sustento de su argumentacion, y finaliza el
procedimiento cuando la Divisién de Oposicién dicta resolucion, cuyo sentido
podré consistir en la apreciacién de inexistencia de conflicto con el derecho
anterior y consiguiente entrada de la solicitud de marca de la UE en la fase
de registro; de existencia de conflicto, por lo que no prosperari la solicitud de
marca de la UE, o de conflicto parcial con el derecho anterior o con parte de los
productos y servicios designados, en cuyo caso estos ltimos se excluirdn de la
solicitud para facilitar el acceso a la fase de registro. En ausencia de oposicién
o una vez superado el proceso de oposicion, la EUIPO procederi al registro y
publicacién de la marca de la UE y a la emision del correspondiente certificado
de registro. Atin cabe mencionar la ulterior fase de recurso, al que pueden acudir
aquellos terceros que consideren perjudicados sus derechos por el registro de
la marca de la UE.

Con caricter general, no se contempla la obligacién de hacerse representar ante
la EUIPO, salvo en el supuesto de personas fisicas y juridicas sin domicilio, sede
o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, las cuales
deben hacerse representar ante la EUIPO en todos los procedimientos, a excep-
cién de la presentacion de una solicitud de marca de la Unién. A estos efectos,
la representaciéon profesional podra ser asumida por un abogado facultado para
ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros del EEE y con domicilio
profesional en el EEE en la medida en que pueda actuar en este en calidad de
representante en materia de marcas y, asimismo, por los representantes auto-
rizados inscritos en una lista que lleve a tal efecto la EUIPO, en la que podri
inscribirse toda persona fisica que posea la nacionalidad de alguno de los Estados
miembros del EEE, tenga el domicilio profesional o lugar de empleo en el EEE
y, finalmente, esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas
fisicas o juridicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o ante la
oficina competente de un Estado miembro del EEE.

6.6. OTRAS OFICINAS EUROPEAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A la EUIPO se suman otras agencias de la UE encargadas de la gestién de otros
sistemas de proteccion juridica de la propiedad industrial. Este es el caso de la ya
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mencionada OCVV, que es la agencia encargada de gestionar el sistema europeo
de derechos relativos a las variedades vegetales. Fue creada en el afio 1995, tiene
su sede en la ciudad francesa de Angers y, en la actualidad, se autofinancia y esta
compuesta por diversas unidades de caracter administrativo, técnico y juridico.
En esencia, sus principales funciones se pueden sintetizar, en primer lugar, en
la concesién de la proteccién de derechos de obtencién sobre nuevas variedades
vegetales en el ambito territorial de los Estados miembros de la Unién Europea;
en segundo lugar, en el asesoramiento a los interesados en el ejercicio de sus
derechos, como los titulares de los derechos o los agricultores. La Oficina delega
la elaboracién de los exdmenes técnicos a las oficinas de examen nacionales,
que acttian en su nombre, y aprueba los protocolos técnicos para el ensayo de
variedades vegetales.

7. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DISCIPLINA
ACADEMICA

El Derecho de la propiedad industrial es la rama del ordenamiento juridico que
establece y regula la proteccién juridica de la propiedad industrial, lo que en el
ordenamiento interno sucede actualmente, como se ha visto, por medio de leyes
especiales para cada una de las modalidades de propiedad industrial.

En este momento, el Derecho de la propiedad industrial ha encontrado definitivo
acomodo en el temario de los programas y manuales de Derecho mercantil y,
recientemente y sin que sea posible hablar todavia de generalizacion, lo esté
teniendo también como asignatura optativa en los programas de grado y como
asignatura obligatoria u optativa, segtn los casos, en los programas de posgrado
de algunas Facultades de Derecho. Del mismo modo, ha constituido el objeto de
estudio al que se han dedicado institutos universitarios y revistas juridicas, solo
o al lado del Derecho de la propiedad intelectual y del Derecho de la competen-
cia. Y otro tanto puede decirse del Derecho de la propiedad intelectual, con la
advertencia de que no se incluye en los planes de estudio como parte del Derecho
mercantil, sino del temario de Derecho civil, y que las asignaturas optativas u
obligatorias dedicadas a esta materia en los programas de grado y posgrados, de
comn, no tratan por separado el Derecho de propiedad industrial y el Derecho
de propiedad intelectual. Ello se debe seguramente a la consolidacién anterior
en el tiempo de la propiedad intelectual, que permiti6é su reconocimiento en el
Cédigo Civil, como propiedad especial, y a la inicial vinculacién de su proteccién
con su consideracion de expresion de la personalidad.

Esta separacion no estd justificada. En un primer momento, es cierto que la
proteccion juridica de la propiedad intelectual pudo obedecer, sobre todo, a con-
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sideraciones relacionadas con su valor individual intrinseco y sociocultural como
creaciones del ingenio humano expresivas de la personalidad de su autor. Pero
actualmente tiene mayor relevancia en la determinacién del objeto de proteccion
y en la definicién de su alcance y contenido, consideraciones mas bien relacio-
nadas con el avance en la produccién cultural y cientifica, el fortalecimiento y
apoyo a la competitividad de las llamadas industrias culturales, la promocién
de la competencia en este dmbito y la asuncién de su importancia econémica.
Sobre ello, debe advertirse que la naturaleza inmaterial, los objetivos politicos
que orientan el reconocimiento de su proteccién y el mecanismo técnico-juridico
escogido para implementar la proteccién juridica de la propiedad industrial y de
la propiedad intelectual son comunes. Siendo esto asi, es esperable que con el
tiempo se consolide una disciplina tnica, a partir de los elementos que com-
parten y han permitido que, en las lineas anteriores, se hiciera una exposicion
uniforme del objeto, contenido y régimen de la proteccién juridica de la propiedad
industrial e intelectual.

Esta materia tiene vocacion multidisciplinar por su importancia para otros opera-
dores no juridicos. De hecho, en los procedimientos de concesion y observancia
de los derechos de propiedad industrial se advierte una tendencia, cada vez
mas acusada con el avance de la tecnologia, a la incorporacién en los 6rganos
decisorios de expertos de los distintos sectores de la ciencia, y, en todo caso, su
participacién en los procedimientos de infraccién como peritos resulta del todo
necesaria. Por ello, se echa en falta un mayor protagonismo de la ensefanza,
tanto en grado como en posgrado, de los conceptos e instituciones basicas de la
propiedad industrial e intelectual en otros estudios, como los de Administracién
y Direcciéon de Empresas, Bellas Artes y, sobre todo, Ingenierias; estudios estos
dltimos en los que el conocimiento de las bases de datos de patentes y otras
modalidades de propiedad industrial podrian dar mucha informacién en la labor
de investigacién y creacién de empresas innovadoras. Se puede constatar, sin
embargo, una mayor presencia de la ensefnanza de la propiedad industrial en los
estudios de biotecnologia y de las ciencias biomédicas, quizas debido al origen
reciente de estos estudios, lo que ha permitido introducir una asignatura en grado
que comprende la ensenanza de los aspectos juridicos bésicos de la propiedad
industrial junto con aquellos relativos a la investigaciéon en biomedicina y a los
ensayos clinicos. La comprension de los sistemas legales tuitivos de los bienes
inmateriales por quienes los crean y aplican contribuird a mejorar su nivel de
proteccidn, al éxito de las actividades de innovacién y a un mayor avance de la
tecnologia, del estado del arte y de la transparencia de mercado.
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STC, Pleno, ntim.112/1995 de 6 de julio, nim. de conflicto positivo de compe-
tencia 1170/1988 — Denominaciones de origen de vinos (BOE-T-1995-18595).
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El Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial estudia el régimen de los
titulos 'de propiedad industrial espafioles'en todas sus facetas, desde su, protec-
cion juridica hHasta su tratamjento: en otras areas del Derecho'como|a defensa
de ‘la competencia, el concurso, las sociedades o la fiscalidad, pasando por
su.condicién de objeto de derechos subjetivos patrimoniales, su defensa civil,
administrativa y. penal o el tratamiento ‘de su nulidad y caducidad. El Tratado,
por su objeto, ordenacion. sistematica .en torno a un esquema comun'ycon-
junto, consideracion unitaria \de'la‘materia, y ‘profundidad de analisis viene a
completar nuestra literatura juridica sobre propiedad industrial.'Sus contehidos
proporcionan .al estudioso y. al profesional :del ‘sector un ‘dominio experto del
armazon y la sustancia de su régimen juridico, una guia para elaborar: mejo-
ras legislativas y en todo caso fundar y desenvolver interpretaciones solidas,
que’ perfeccionen la aplicacién de las: normas rectoras de esta materia'y, alli
donde fuere preciso, ayuden a fundar mejor las doctrinas establecidas, pero
también a sustentar nuevos puntos de vista y reconocer nuevas orientaciones
de la jurisprudencia y de |a practica administrativay profesional y anticipar sus
implicaciones. 'Un trabajo asi es fruto del saber, experiencia y buen hacer de
sus autores, que ‘atinan destacadas trayectorias académicas en presﬂgkasas
universidades e instituciones de investigacion especializadas con el ejércicio
profesional’del 'mas alto.nivel en materia de’propiedad industrial.
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