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LEYES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL®
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SUMARIO: 1. Panorama. 11. Derecho de autor. 111. Derecho de palentes.
IV. Derecho de los modelos de utilidad. V. Derecho de los modelos estéticos.
V1. Derecho de marcas. V1. Ley contra la competencia desleal.

1. PANORAMA

La Ley Basica sobre la Propiedad Intelectual determina, en su articulo 2,
fraccion I, lo que es la propiedad intelectual:

* Lo que es creado por la actividad humana, como las invenciones,
las variedades vegetales, el patréon, la obra, etcétera.

* Lo que indica el origen de la mercancia o los servicios, como la
marca, el nombre comercial, etcétera.

*  Los datos técnicos o comerciales que son de utilidad para la empre-
sa, como el secreto comercial.

El mismo articulo, en su fraccion II, dispone que los derechos de pro-
piedad intelectual, los derechos relacionados con ésta y los que protegen le-
galmente su uso, son los derechos de patente, el modelo de utilidad, el de las
nuevas variedades vegetales, el de diseno, el derecho de autor y el derecho de
marcas, etcétera. Pero la Ley Basica no regula directamente los derechos so-
bre estas formas de la propiedad intelectual.

Las leyes sobre la propiedad intelectual son la Ley de Patentes, la Ley de
Modelos de Utilidad, la Ley sobre Disenos, la Ley de Marcas y la Ley contra
la Competencia Desleal; esta Gltima protege el secreto industrial y comercial.

Traduccion del aleman por Héctor Fix-Fierro.
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Ademas del derecho de autor, regulado en la ley respectiva, hay una ley sobre
variedades vegetales y otra sobre semiconductores.

En lo que sigue se presenta un panorama sobre el derecho de autor y la
proteccion juridica de la propiedad intelectual.

II. DERECHO DE AUTOR

1. Naturaleza y objeto del derecho de autor
A. Generalidades

El derecho de autor es un derecho de exclusividad y se ubica en el ambito
cultural. De acuerdo con el articulo 1 de la Ley del Derecho de Autor (LDA),
el objeto de la misma es la definicion legal y la proteccion de los derechos de
los autores sobre obras, espectaculos, grabaciones y emisiones, sean o no a
través de cable, asi como de los derechos afines, bajo consideraciéon de su uso
debido, para contribuir al desarrollo de la cultura.

El ambito de validez del derecho de autor se regula en el articulo 6 de
la LDA. La obra protegida por la ley japonesa es, en primer término, la pro-
ducida por los nacionales del Japon (inciso 1), la obra editada primeramente
en el pais (inciso 2) y la obra a cuya proteccion se obligue el Japon. Japon es,
desde luego, parte en el Convenio de Berna, aunque el Tribunal Supremo
ha resuelto que dicha protecciéon no incluye a Corea del Norte, a la cual Ja-
pon no reconoce la calidad de Estado.

B. La obra

Objeto del derecho de autor es la obra. El articulo 2, fraccion I, inciso 1
LDA define el concepto de “obra” como objeto del derecho de autor. Obra
es lo que expresa una idea o sentimiento creativos en el ambito de la litera-
tura, la ciencia, el arte o la musica.

La “idea” o el “sentimiento” no son objeto directo de la proteccion
por el derecho de autor. Esto muestra que las obras deben ser creaciones
intelectuales personales, lo que significa que deben apoyarse en la acti-
vidad creadora de un ser humano, de una persona fisica. La protecciéon
comprende solamente la expresion, por lo que una idea abstracta como
tal no goza de ella.
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La creatividad no exige un cierto nivel, sino, sencillamente, no ser una
mera imitacion, por lo que la obra debe reflejar la individualidad de su au-
tor. Las expresiones de la vida cotidiana no tienen acceso a la proteccion del
derecho de autor. En cambio, una obra si goza de tal protecciéon cuando es
ilicita pero creativa.

El articulo 10, fraccion I LDA enumera los tipos de obra, pero sélo de
manera ejemplar y no exhaustiva. No obstante, en ocasiones resulta im-
portante conocer el tipo de obra de que se trate, porque existen algunas
disposiciones especiales que son aplicables a las obras artisticas, visuales y

filmograficas:
1) Obras literarias, como novelas, guiones, tratados, discursos, etcétera.
2)  Obras musicales.
3) Pantomimasy obras coreograficas.
4) Obras plasticas, como pinturas, grabado en madera o metal, escul-
tura, etcétera.
5)  Obras arquitecténicas.
6) Mapas o proyectos, tablas y esbozos cientificos.
7) Obras cinematograficas y fotograficas.
8) Programas de computadora.

La caligrafia japonesa con pincel es protegida como obra de arte, pero
también como material publicitario, al igual que los caracteres tipograficos.
Por el contrario, hay una serie de caracteres tipograficos que no se encuen-
tran protegidos. El Tribunal Supremo ha determinado que estos caracteres
no constituyen arte. De acuerdo con las leyes japonesas, una serie de carac-
teres tipograficos no es una obra protegida por la LDA, ni tampoco objeto
de la Ley sobre Disefios.

Las artes aplicadas son también objeto del derecho de autor, por lo
que gozan de una doble proteccion, pues también se les aplica la Ley sobre
Disenos. El articulo 2, fraccién II LDA incluye el arte comercial dentro de
las obras de arte, pero es debatido si comprende también la configuracion
de productos de fabricacién masiva, asi como también si un objeto de uso
esta protegido por el derecho de autor.

La reelaboracién de obras originales, como la traduccién o la drama-
tizacion, esta protegida como obra independiente, en la medida en que re-
presentan una creacion intelectual personal, y el derecho de autor surge
incluso sin la autorizacién del autor. Pero la obra reelaborada solamente
puede ser publicada o utilizada con el consentimiento del autor de la obra
original.
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También las obras colectivas son protegidas como obras independien-
tes (articulo 12 LDA). Se trata de colecciones de obras, datos y otros ele-
mentos independientes que, en virtud de su seleccion o del orden de los
mismos constituyen una creacion intelectual personal. Eventualmente pue-
de haber derechos de autor sobre algunos de los elementos particulares
incorporados en la obra colectiva. Ejemplos de este tipo de obra son los
diccionarios, enciclopedias o los directorios industriales y comerciales.

Una especie de obra colectiva son los bancos de datos. De acuerdo con
el articulo 12-2 LDA, se trata de una obra colectiva que conforma una crea-
cion intelectual personal en virtud de la seleccién o el orden sistematico de
las informaciones.

C. El autor

Para contestar la pregunta de a quién debe atribuirse la obra, la ley si-
gue el principio de autoria. De acuerdo con el articulo 2, fraccion I, inciso 2,
es autor de la obra su creador, que solamente puede ser una persona fisica.

Si una obra ha sido creada conjuntamente por varias personas sin que
pueda determinarse separadamente las partes que les corresponden a cada
una, entonces se habla de colaboradores de la obra. Lo decisivo en la crea-
ci6n coman de una obra es la colaboraciéon que conduce a su surgimiento.
Al respecto se distingue la autoria de la elaboracion. La caracteristica distin-
tiva es la existencia de la voluntad de creacién en comun.

No se considera autor a quien meramente induce a la creacion. Quien
solamente ha dado impulsos, por ejemplo a través de su vida y obra, aunque
sean determinantes para el contenido de la obra de otro, quien solamente
apunta a una idea determinada u ofrece una orientaciéon en cierta direc-
cidén, no es creador de la obra, como tampoco lo es un asistente.

Las personas juridicas no pueden actuar por si mismas, sino que lo ha-
cen a través de sus 6rganos. Sin embargo, el articulo 15 LDA prevé que una
persona juridica pueda ser autora original, lo que ocurre cuando sus cola-
boradores, en cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de
trabajo, crean una obra; en este caso, los empleadores se consideran autores
de esas obras.

Muchas obras cinematograficas se crean en colaboracion, bajo la coau-
toria de varias personas. El articulo 16 limita la extensiéon de la coautoria
de quien participa creativamente respecto del conjunto de la obra, como
el director. Adicionalmente, existe la disposicion particular del articulo 29
LDA, conforme a la cual el productor de la cinta adquiere el derecho de au-
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toria cuando el autor se compromete frente al productor a participar en la
obra. Es suficiente para ello que el autor entienda la funcién del productor
como tal.

D. Los derechos del autor

A través de la creacion de la obra adquiere el autor diversos derechos.
El articulo 17 LDA los enumera. El derecho de autor protege dos clases de
derechos: el derecho moral del autor y el derecho de autor como derecho
patrimonial.

El derecho moral del autor no es hereditario ni transferible (articulo 59
LDA). Este derecho se extingue con la muerte del autor, pero después de
ella se protege el interés moral (articulo 60 LDA). Los sucesores del autor
pueden demandar la cesacion de la violacion al derecho de autor, asi como
una indemnizacion. Por tanto, en la realidad no se extingue el derecho per-
sonal del autor.

De este derecho personal del autor se deriva el derecho de publicacion.
El autor tiene derecho a determinar si se publica su obra y de qué modo (ar-
ticulo 18, fraccion I LDA). Si la obra o su contenido esencial no se publican
con su consentimiento, solamente el autor tiene la facultad de comunicar
publicamente su contenido. Cuando el derecho de autor se transfiere al do-
minio publico, se presume el consentimiento de la colectividad (articulo 18,
fraccion II).

El autor tiene derecho al reconocimiento de su autoria mediante la
mencién de su nombre (articulo 19, fraccion I LDA). Por virtud de este de-
recho puede exigir a cualquiera que dé publicidad a su obra ser mencionado
como su autor. Igualmente puede determinar si y cual es la denominacion
del autor que debe agregarse a la obra, es decir, si lo es bajo su propio nom-
bre, bajo un seudénimo o de manera anénima. Quien pretenda utilizar la
obra puede mencionar el nombre del autor al principio o al final, en tanto
no exista una manifestacion de voluntad distinta del autor (articulo 19, frac-
cion I LDA).

El autor posee el derecho al mantenimiento de la identidad de la obra,
es decir, a prohibir su desfiguraciéon o cualquier otro perjuicio a la misma
(articulo 20, fraccion I LDA). La desfiguraciéon no sélo implica el dano al
honor del autor, sino también a la oposicion del autor. El derecho japonés
otorga al autor una proteccién mayor que la del Convenio de Berna.

El articulo 20, fraccion II LDA prescribe las excepciones, pero el crite-
rio para determinar si la excepcion se aplica a la actividad del usuario es
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muy estricto. En los demas casos es aplicable el derecho moral del autor.
La violacion al honor del autor sin desfiguracion de la obra se conside-
ra como violaciéon del derecho moral del autor (articulo 113, fraccién VI
LDA). Cuando el contenido de la obra ya no corresponde a las convicciones
del autor, éste puede solicitar al editor que la obra sea retirada del mercado
(articulo 84, fraccion III LDA).

Por lo que se refiere a los derechos de caracter patrimonial, los articulos
21 a 28 LDA protegen los intereses materiales del autor. Estas disposiciones
han sido configuradas como derecho excluyente, de modo que son oponi-
bles a todos. La reglamentacion también es exhaustiva. Las disposiciones
determinan las actividades que corresponden exclusivamente al titular de
los derechos respecto del uso de la obra. En esencia, los derechos patrimo-
niales de autor son el derecho de prohibiciéon y el derecho de cesion. Estos
derechos son hereditarios y transferibles (articulo 61, fraccion I LDA). La
transferencia del derecho de elaboraciéon por el autor requiere asentarse
expresamente en una clausula contractual (articulo 61, fraccion I LDA).

El derecho de copia consiste en la facultad de hacer copias de la obra, sin
importar el procedimiento ni el nimero (articulo 21 LDA). La caracteristica
de la copia es que el copista utilice la obra para producirla. La igualdad ac-
cidental no implica la violacion del derecho de copia.

El derecho de ejecucion es la facultad de hacer escuchar publicamente
una obra de musica o de representar en escenario una obra dramattrgica
(articulo 22 LDA). La reproduccién de la obra en concierto no sélo com-
prende la reproduccién instrumental sino también la cantada. El derecho
de ejecucion comprende el derecho de reproducir ptublicamente las obras
fuera del espacio donde son ejecutadas, a través de pantallas, altavoces o
instalaciones técnicas equivalentes; también comprende la reproduccion a
través de soportes de sonido e imagenes.

El derecho de presentacion es la facultad de presentar publicamente una
obra (articulo 22-2 LLDA); asi, por ejemplo, la presentaciéon de una pelicula,
la proyeccion de imagenes. La proyecciéon de una obra del lenguaje en la
pantalla pertenece también a la ejecucion.

Los derechos de la transmision publica (articulo 23 LDA) comprenden
en derecho de emision y el derecho de acceso publico.

El derecho de emision es la facultad de hacer accesible la obra al publi-
ca, ya sea a través o no de un cable. Por ejemplo: la radio y la television, la
transmision via satélite o por cable. El objeto es la emision publica, de modo
que la misma obra sea recibida al mismo tiempo.

El derecho de acceso publico es la facultad de hacer accesible al ptblico
la obra, ya sea de manera alambrica o inalambrica, de tal modo que esté
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accesible a los miembros de ese pablico en los lugares y los momentos de su
eleccion. Este es el derecho que se refiere a la Internet y a los problemas que
ahi se presentan relativos a la reproduccion sin control de obras.

El derecho de exposicion verbal es la facultad de exponer piblicamente,
de manera oral, una obra del literaria. La ejecuciéon de un drama radiofo-
nico o la recitaciéon de un poema no son objeto de este derecho, sino del
derecho de presentacion.

El derecho de exhibicién es la facultad de exponer pablicamente el ori-
ginal o la copia de una obra de arte plastico o de una obra fotografica inédita
(articulo 25 LDA).

El derecho de distribucion es la facultad de difundir las copias de una
obra cinematografica, con o sin cesion de los derechos, a cambio de una com-
pensacion (articulo 26 LDA). Este derecho presupone el sistema mediante el
cual se distribuyen las peliculas a los cines. En los casos en que las copias se
distribuyen en juegos bajo la forma de DVD o CD-ROM, se agota el derecho
de distribucién y se permite su difusiéon posterior.

El derecho de transmision es la facultad de ofrecer al publico o poner en
circulacion el original o las copias de la obra (con excepcién de las cinema-
tograficas)(articulo 26-2 fraccion I LDA). Una vez que el original o la copia
se han vendido, el autor ha recibido una compensacion con lo cual quedan
habitualmente satisfechos sus intereses materiales y éstos se agotan. Por ello,
el articulo 26-2, fraccion II, incisos 1, 4 y 5 LDA dispone que en los casos
en que el original o las copias han sido puestos en circulaciéon con consenti-
miento del autor a través de compraventa, se admite la ulterior distribucion
de las obras.

El derecho de licencia es la facultad de licenciar al pablico las copias de
la obra (con excepcion de las obras cinematograficas) (articulo 26-3 LDA).
Pero el derecho esta limitado conforme al articulo 38, fraccion IV. Cuan-
do la copia es licenciada gratuitamente sin fines de lucro, esta actividad no
viola el derecho. El derecho de licencia es en verdad un derecho de alquiler.

El derecho de elaboracion es la facultad de traducir una obra literaria,
de arreglar una obra de musica, de reconfigurar o revisar una obra, como
la dramatizacion o una filmacidn, etcétera (articulo 27 LDA). El elaborador
adquiere el derecho de autor sobre la elaboracion, pero el autor de la obra
original adquiere la clase de derechos de prohibiciéon que corresponden al
autor de la elaboracién (articulo 28 LDA). Por ejemplo, cuando se filma
una novela, el autor de la obra original puede prohibir al autor de la obra
cinematografica copiar la cinta, reproducirla, distribuirla o hacer su presen-
tacion publica. El autor de la obra original puede prohibir a terceros, con
independencia del autor de la obra cinematografica, utilizar ésta, de modo
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que para hacer uso de ella siempre se requiere el consentimiento del autor
de la obra original.

E. Limites al dmbito protector del derecho de autor

El derecho de autor estd sujeta a determinadas restricciones a favor de
ciertos intereses privados y generales. Las disposiciones sobre tales limites
son exhaustivas, es decir, que se requiere la revision frecuente de la LDA
para incorporar las medidas necesarias. LLa LDA regula, en los articulos 30
al 47-10, las restricciones, de las cuales se seflalan aqui las mas importantes.

Los particulares tienen derecho a producir copias individuales de una
obra para el uso privado (articulo 30, fracciéon I LDA), el cual se halla pre-
sente cuando se hace uso de las copias dentro del ambito privado, esto es,
en el de quien hace la copia y de las personas ligadas personalmente a él,
como familiares y amigos. Esto no incluye el uso de caracter profesional o
comercial.

Las copias producidas licitamente no pueden ser distribuidas ni utiliza-
das para difusion de caracter puablico (articulo 49, fracciéon I, inciso 1 LDA).
Son excepciones a esta limitacion las copias que sean hechas a través de
maquinas copiadoras automaticas de acceso publico (articulo 30, fraccion
I, inciso 1 LDA), las que sean hechas anulando los seguros contra copiado
(inciso 2) o la descarga de obras que hayan sido ilicitamente subidas a la
Internet (inciso 3).

El articulo 30, fraccion II LDA, regula los derechos al pago de una com-
pensacion adecuada a favor de los autores, de cuyas obras pueda esperarse
una copia digital. Estas derechos se dirigen contra el copiador al cual no tenga
acceso directo o indirecto el autor. El articulo 104-5 impone al fabricante de
maquinas y soportes de memoria la colaboracion para lograr el pago. La ofi-
cina de cultura determina cudles son las maquinas y soportes de memoria que
son objeto de esta obligacion. El fabricante, en su calidad de representante del
copiador, hace el pago a la sociedad administradora y ésta lo distribuye entre
los autores. Como sociedades administradoras se crearon la SARAH para las
grabaciones de sonido y la SARVH para las de imagen, pero esta tltima se
disolvi6 en 2015.

La biblioteca publica puede entregar a los usuarios copia de una parte
de las obras bajo su resguardo, en tres casos:

*  Que el usuario desee realizar la copia del material para una inves-
tigacion o estudio.
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*  Que se hagan solamente las copias necesarias, para preservar el
material resguardado.
*  Que la copia sea de dificil adquisiciéon para otra biblioteca publica.

Las obras publicadas pueden ser citadas (articulo 32, fraccién I LDA).
El alcance del uso de la obra debe estar justificado, de acuerdo con las
practicas habituales, por los fines particulares de la cita. Los tribunales han
resuelto que la obra citada debe distinguirse de la obra que la contiene; que
la obra que contiene la obra debe ser independiente y principal, y que debe
indicarse claramente la fuente de la obra citada (articulo 48 LDA).

La obra publicada puede ser copiada por el editor de libros educativos
(articulo 33 LDA). Es licito hacer copias para el uso propio, es decir, para
propositos de la clase y los exdmenes, en el nimero requerido conforme a
los participantes en el curso o en los exdmenes (articulos 35, 36 LDA). La
extension material de la libertad de copiado esta restringida, ya que sola-
mente es licita la copia de partes reducidas de la obra. El curso no debe ser
comercial y si la prueba lo es, entonces el autor debe ser compensado.

De acuerdo con el articulo 38, fracciéon I LDA, el derecho de presen-
tacién y ejecucion estd limitado. Guando se trata de una reproducciéon sin
fines de lucro o sin pago es posible la ejecucion o presentacion publica de la
obra sin compensacién para el autor.

2. Plazo de proteccion del derecho de autor

La proteccion del derecho de autor comienza con la creacion de la
obra (articulo 51, fracciéon I LDA). En principio, el derecho de autor se ex-
tingue a los cincuenta afios de la muerte del autor (articulo 51, fraccién 11
LDA). Este plazo empieza al concluir el ailo calendario en que haya falle-
cido el autor (articulo 57 LDA). Cuando la obra es anénima o seudénima
(articulo 52 LDA) o cuando el autor sea una persona juridica (articulo 53
LDA), el plazo se inicia después de la publicacion. El derecho de autor so-
bre obras filmicas se extingue a los setenta afios de la publicacion (articulo
54 LDA).

Tratandose de las obras que aparecen peridédicamente, como las revis-
tas, el plazo se inicia con cada edicion. En el caso de obras que aparecen en
partes, el plazo comienza con la Gltima parte publicada (articulo 56 LDA).

El derecho de autor se extingue cuando el autor no tenga sucesores (ar-
ticulo 62 LDA). Una vez extinguido ese derecho, la obra pasa al dominio
publico.
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3. Transferencia y licencia
del derecho de autor

El derecho de autor es transferible. Cuando el contrato de transferencia
carezca de una clausula especial sobre el derecho de elaboracién y sobre el
derecho del autor sobre las elaboraciones de su obra, se presume la reserva
de tales derechos (articulo 61, fraccion II LDA).

Cuando haya varios titulares del derecho de autor, resulta indispen-
sable el consentimiento de los cotitulares para la transferencia de su parte
(articulo 61, fraccion II LDA), y dichos cotitulares no pueden negarse a la
transferencia de su parte sin una causa legitima (articulo 65, fraccion 111
LDA).

El autor puede, ademas, conceder a otros la utilizaciéon de la obra, en
relacién con uno o varios tipos de uso (articulo 63, fraccion I LDA). Es
posible que el autor confiera todos los derechos de uso a un tercero, sin li-
mitaciones de tiempo ni espacio, pero el derecho de uso se puede conceder
bajo restricciones de tiempo, espacio y contenido. Es igualmente posible
conferir a otros los derechos de uso que se deriven de los diversos derechos
de explotacion, pero el autor puede otorgar licencias por cada uno de estos
derechos.

En principio, las licencias por derechos de autor crean obligaciones per-
sonales y no exclusivas. La tinica excepcion es el derecho de edicion, que es
un derecho real. El supuesto es que el contrato de licencia es simple y que
existen varios licenciatarios, es decir, que hay una pluralidad de titulares
de derechos, cada uno de los cuales puede explotar la obra en los términos
acordados. Cuando hay una infraccion al derecho de autor, lo normal es
que el licenciatario no pueda exigir la cesacion de la infraccion ni una in-
demnizacion.

Conforme al contrato “exclusivo” de uso, que es celebrado con un li-
cenciatario unico, éste puede exigir solamente una indemnizacién. El con-
trato lo autoriza a hacer uso de la obra de manera exclusiva, en la forma
acordada. En cambio, todavia se debate la cuestion si es posible conferir a
futuro derechos sobre usos que no son conocidos en la actualidad.

Los derechos de uso son transferibles, pero solamente con consentimien-
to del autor (articulo 63, fraccion III LDA). Cuando haya varios titulares del
derecho de autor, resulta indispensable el consentimiento de los cotitulares
para el otorgamiento de la licencia de uso (articulo 61, fraccion 11 LDA), y
dichos cotitulares no pueden negarse al otorgamiento sin una causa legitima
(articulo 65, fraccion III LDA).
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4. Derecho de edicion

El autor puede celebrar con el editor un contrato de transferencia, de
manera simple o exclusiva. El derecho real y exclusivo de uso se conoce
como derecho de edicién. Con fundamento en este derecho, la editorial tie-
ne la facultad de reproducir y difundir la obra (articulo 80 LDA). El editor
esta obligado a reproducir y difundir la obra (articulo 81 LDA). En el caso
de la reproduccién o copia, el autor tiene derecho a mejorar, aumentar o
reducir la obra (articulo 82, fraccién II LDA).

El derecho de edicion se extingue con la terminacion de la relacién con-
tractual (articulo 84, fracciéon I LDA). Si no hay clausula sobre dicha termi-
nacion, el derecho se extingue pasados tres afios de la primera publicacién
(articulo 83, fracciéon II LDA).

El autor puede dar por terminado el derecho de edicién cuando el edi-
tor contravenga sus obligaciones (articulo 84, fracciones I y II LDA), o cuan-
do el contenido de la obra ya no corresponda a la conviccién del autor, en
cuyo caso debe indemnizar al editor por la terminacién (articulo 84, infrac-
cion III LDA).

5. Derecho de proteccion afines

Con frecuencia requiere la obra un intermediario para hacerla accesi-
ble a la comunidadl La Ley del Derecho de Autor japonesa prevé cuatro es-
pecies de derechos de proteccion afines (articulo 89 LDA): el derecho de los
artistas ejecutantes, el derecho de los productores de fonogramas, el derecho
de la empresa radiodifusora y el derecho de la empresa de cable.

A. El derecho de los artistas

Artista es la persona que presenta, canta, ejecuta o presenta de otro
modo una obra o forma de expresion del arte popular o participa de ma-
nera artistica en tal presentacion (articulo 2, fraccién I, incisos 3 y 4 LDA).
Entre ellos se cuentan, particularmente, los actores, cantantes, musicos, bai-
larines, y como participantes el director de orquesta y el director de escena
en el teatro.

Ademas de la proteccion de sus derechos morales, el artista tiene dere-
cho al reconocimiento en relaciéon con su participaciéon en la presentacion
de la obra (articulo 90-2 LDA). Conforme al articulo 90-3 LDA, el artista
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tiene derecho también a oponerse a la deformacion o cualquier otro dafo a
su ejecucion que sea adecuado para afectar su prestigio e imagen.

Entre los derechos de explotacion se confieren al artista determina-
dos derechos de exclusividad, a saber, el derecho de grabacion (articulo 91
LDA), el derecho de emisién (articulo 92 LDA), el derecho a hacer accesible
publicamente la presentaciéon de la obra (articulo 92-2 LLDA), el derecho de
difusion (articulo 95-2 LDA), el derecho de alquiler (articulo 95-3 LDA) y la
compensacion por la transmisién de fonogramas (articulo 95 LDA).

Los actores de una obra filmica tienen una sola oportunidad de ejercer
su derecho de grabacion en la presentacion de la obra (articulo 91, fraccion
II LDA). Una vez que consiente en la grabacién, ya no puede oponerse a la
reproduccion, distribucién y emision de la misma.

El derecho de alquiler es un derecho exclusivo hasta cierto plazo y luego
se transforma en derecho a una compensacion. El derecho de exclusividad
del artista se inicia con la ejecucion y se extingue a los cincuenta anos de
realizada ésta (articulo 101, fraccion II, inciso 1 LDA).

Las infracciones a los derechos de la personalidad y de exclusividad de
los artistas pueden combatirse exigiendo la suspension del dano, la omision
y la indemnizacion.

B. El derecho de los productores de fonogramas

Los productores de CD, cintas de grabacion y otros soportes auditivos tie-
nen derecho a una proteccién particular. El productor de un fonograma tiene
el derecho exclusivo a reproducirlo (articulo 96 LDA), a hacerlo accesible al
publico (articulo 96-2 LDA), a difundirlo (articulo 97-2 LDA) y a alquilarlo
(articulo 97-3 LDA).

El derecho de alquiler del productor es similar al mismo derecho de
los artistas. El derecho se extingue a los cincuenta afnos de la publicacion
de los fonogramas (articulo 101, fraccion II, inciso 2 LDA).

C. Proteccion de las empresas radiodifusora
9 de emusion por cable

Las empresas de radiodifusion tienen el derecho exclusivo de

*  Grabar sus emisiones en soportes de imagen y sonido y de reprodu-
cir fotografias (articulo 98 LDA).
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*  Hacer accesibles al publico sus emisiones (articulo 99-2 LDA).

La empresa de emisiéon por cable tiene los mismos derechos (articulos
100-2 y 100-4 LDA), asi como el de emitir su sefial y conducirla a través de
cable (articulo 100-3 LDA).

6. Infracciones y consecuencias juridicas
A. Infracciones

Cuando se realiza un acto contrario al derecho de la personalidad del
autor o al derecho de autor, ocurre una infracciéon al derecho autor. Cuando
dicho acto se dirige contra el derecho del editor o algiin derecho de protec-
cién afin, se viola el derecho del editor, del artista, del productor de fono-
gramas, de la empresa emisora o de cable. La caracteristica que define si se
ha producido una violacién del derecho de autor depende de si se ha hecho
uso de la obra protegida y de si existe el consentimiento por parte del titular
del derecho de autor.

El articulo 113 LDA regula algunas otras actividades que se consi-
deran violatorias. La ley considera como infracciones no soélo las viola-
ciones directas del derecho de autor y del derecho moral del autor, sino
también los efectos de la infraccion. Por ejemplo, la importacién de edi-
ciones pirata (articulo 113, fracciéon I, inciso 1 LDA), el uso comercial
de programas de computadora copiados de manera ilegal (articulo 113,
fraccion II LDA), el dano a la imagen o el prestigio del autor (articulo
113, fraccion VI LDA).

B. Derecho a exigir la eliminacion
del perjuicio y a la omision

Cuando se viola el derecho del autor se puede exigir la eliminacién del
perjuicio (articulo 112, fraccion I LDA). Si hay riesgo de repeticion, se pue-
de exigir al infractor omitir la conducta infractora. Adicionalmente, la victi-
ma de la infraccion puede exigir al infractor la entrega de las copias que se
hayan producido o distribuido ilegalmente y que se encuentren en posesion
o propiedad del infractor (articulo 112, fracciéon II LDA). Estas acciones
pueden dirigirse también contra terceros inocentes.
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C. Derecho a indemnizacion

Quien realice la infraccién del derecho de autor de manera dolosa o
culposa tiene obligaciéon de indemnizar a la victima por el dano que haya
sufrido (articulo 709 de la Ley Civil).

Debido a que con frecuencia es dificil determinar el monto de la indem-
nizacion, la ley regula el modo y la forma de calcularla. De acuerdo con las
fracciones I y II del articulo 114 LDA, para la determinacién del monto de
la indemnizacion se puede tomar en cuenta la ganancia que haya obtenido el
infractor con motivo de la infracciéon. Ademas, la indemnizacion puede cal-
cularse también con base en el monto de la remuneracion que le haya corres-
pondido al infractor (articulo 113, fraccion III LDA). El titular del derecho
puede exigir al infractor un monto mayor del que hubiera correspondido por
el otorgamiento de una licencia legitima. La victima de violacién del derecho
de autor puede también exigir indemnizacion en dinero por los dafios no pa-
trimoniales que sufra (articulo 115 LDA).

D. Penas

La violacién del articulo 119 LDA se castiga con pena privativa de liber-
tad hasta por diez anos, ademas o alternativamente a una multa de hasta 10
millones de yenes. Quien viole también lo dispuesto en los articulos 120-2,
121, 121-2 0 122-2 LDA, es castigado con pena de prision o con multa. La
tentativa no es punible. Para castigar la infraccion de los articulos 119, 120-
2,incisos 3y 4, 121-2 0 122-2, fraccion I LDA, se requiere querella (articulo
123 LDA).

Cuando la infraccién la comete un trabajador por instrucciones del em-
pleador, se impone sancién tanto al infractor como al empleador (articulo
124 LDA), el cual puede ser sentenciado a una multa de hasta 300 millones
de yenes.

III. DERECHO DE PATENTES
1. Objeto de la patente

La Ley de Patentes protege el derecho de patente, que es un derecho exclu-
sivo. Su objeto es la invencioén, la cual debe ser nueva, significar un avance
y ser comercialmente utilizable para poder ser patentada. Aqui se plantea la
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cuestién de si existe una invencion y si ésta debe cumplir determinados requi-
sitos para ser protegida por la patente.

2. La nvencion

A. Objeto

El articulo 2, fraccién I de la Ley japonesa de Patentes (LPat) contiene
el concepto de invencién, la cual consiste en una idea superior por la cual se
crea una regla técnica conforme a la naturaleza.

La invencién corresponde a un principio ya presente previamente en la
naturaleza. El principio natural —ya sea una ley fisica, quimica o biol6gi-
caz— tiene que ser explotado por la invencién. Las creaciones intelectuales,
como la teoria econémica o las reglas del deporte, no pueden ser objeto de
una invencién. Las fuerzas naturales no solamente deben ser aprovechadas
en parte, sino que tienen que dominar toda la invencién.

La invencién se refiere al campo de la técnica, pero no es la técnica
como tal, sino la idea técnica. En cuanto indicacién para la acciéon técni-
ca, una invencién ofrece solamente una soluciéon hecha cuando un espe-
cialista es capaz de ejecutarla conforme a las instrucciones del inventor, es
decir, que puede repetirlas de manera indefinida con el mismo resultado.
Un resultado técnico obtenido una unica vez nunca puede ser objeto de
una invencién. Pero no es necesaria la repeticion, sino solamente una cier-
ta posibilidad de repeticion.

La invenciéon no implica un mero descubrimiento, sino una creacion
técnica. Cuando se descubre el uso novedoso de una cosa, como un pro-
ducto quimico, dicho descubrimiento puede ser patentado como inven-
cién.

El nivel de la invencién es lo que determina la diferencia entre los obje-
tos de la patente y del modelo de utilidad. De acuerdo con su objeto, existe
la distincién entre la invencién de producto y la de procedimiento. La pri-
mera se refiere a una cosa determinada que posee una particular caracte-
ristica técnica. Los programas de computadora estan comprendidos en las
invenciones de producto (articulo 2, fraccion III, inciso 1 LPat). La inven-
cién de procedimiento se refiere a una determinada serie temporal de pasos
a través de los cuales se logra el resultado técnico. Entre estas invenciones se
encuentra las de procedimientos de trabajo (articulo 2, fracciéon 111, inciso 2
LPat) y de fabricaciéon (articulo 2, fraccién 111, inciso 3 LPat).
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B. Requisitos

Por lo que se refiere a la novedad, el articulo 29, fraccién I, inciso 3 LPat
define los casos en los que no existe tal novedad. De acuerdo con esa dispo-
sicién, una invencién se considera nueva cuando, antes de una determinada
fecha, dicha invencién no era conocida a través de una descripcion escrita u
oral, no habia sido utilizada de manera ptblica o no se habia hecho accesi-
ble al publico de alguna otra manera, independientemente de si ello ocurre
en el pais o en el extranjero (concepto de novedad absoluta). La fecha es la
del dia previsto dentro del plazo del registro; en Japon, se trata por lo regu-
lar del dia del registro en la Oficina de Patentes.

La invencion puede ser tratada como nueva después de su publicacion
(articulo 30 LPat), con independencia de si dicha publicacién se hizo de ma-
nera deliberada. En todo caso, el registro debe producirse en el plazo de seis
meses contados a partir de la publicaciéon. La fecha determinante es la del
dia de la publicacién.

De acuerdo con el articulo 29, fracciéon 1, incisos 1 a 3 LPat, la inven-
ci6n no solo debe ser nueva, sino implicar un avance. La invencion no puede
ser patentada si, antes de una fecha determinada, un especialista medio en
el campo técnico de que se trate posee los conocimientos técnicos para lo-
grar facilmente la invencién (articulo 29, fraccién I, incisos 1 a 3 LPat).

De acuerdo con el articulo 29, fraccion I LPat, una invencién tiene uso
comercial si su objeto puede ser utilizado en cualquier campo comercial.
De acuerdo con el tribunal, el tratamiento médico en relacion con el cuerpo
humano no forma parte de un campo comercial. Sin embargo, las técnicas
médicas, como el cultivo de piel o la multiplicaciéon celular para los implan-
tes, son patentables.

De acuerdo con el articulo 32 LPat, una invencién no puede ser paten-
tada cuando sea contraria al orden publico o a las buenas costumbres; seria
el caso, por ejemplo, de la maquina falsificadora de billetes de banco o de
un aparato para la inhalacion de opio.

3. El inventor

Se considera como inventor aquel que haya encontrado una solucién
para un problema técnico con medios técnicos, es decir, quien haya desarro-
llado la regla técnica. Cuando una invencién es desarrollada conjuntamente
por varias personas, de modo que cada una haya hecho una contribucién in-
telectual esencial para lograr el resultado, se consideran como co-inventores.
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No se considera como inventor a quien sélo haya inducido la invencién,
como por e¢jemplo, quien simplemente plantea una tarea o da una indica-
cién, como sucede a menudo con el empleador o el jefe. Tampoco lo es el
asistente, que es quien participa en la invencioén, pero sin una contribucién
intelectual esencial a la misma. Solamente las personas fisicas pueden ser
inventoras. Las personas morales inicamente pueden actuar a través de sus
organos.

Una vez concluida la invencion, el inventor adquiere el derecho de pa-
tentarla. Si varias personas han obtenido una invencién independientemen-
te unas de las otras, obtendra la patente quien haya registrado la patente
primero en la Oficina de Patentes (articulo 39 LPat).

El derecho de patente es transferible (articulo 33, fraccion I LPat),
pues se trata de una especie de derecho patrimonial. Cuando el titular
del derecho transfiere una parte de ¢l, se requiere el consentimiento del
cotitular (articulo 33, fraccién III LPat). El titular puede también puede
retirar la patente cuando la otra parte la haya registrado ilicitamente (ar-
ticulo 74 LPat).

La mayoria de las invenciones son hechas por personas en relaciones
de trabajo dependiente. Cuando un trabajador hace una invenciéon en su
empleo actual o anterior, se trata de una invencién de servicio (articulo 35,
fraccion I LPat). Estas invenciones son las que se encuentra en una relacion
de causa-efecto con el servicio prestado. Tanto las invenciones de servicio
como las invenciones libres otorgan el derecho de patente a la persona del
trabajador que las haya desarrollado. Cuando la invencion es patentada por
el trabajador o por a quien se transfiere, el empleador adquiere un derecho
simple de explotacion a titulo gratuito.

El empleador no puede celebrar un contrato de transferencia con el tra-
bajador antes de la creacion de la invencién (articulo 35, fraccion II LPat).
Las invenciones de servicio pueden transferirse no solamente a través de
contratos particulares, sino también conforme al reglamento de trabajo. A
través de los contratos de transferencia, el derecho de patente se otorga al
empleador. Excepcionalmente puede éste especificar en el reglamento de
trabajo que dicho derecho le corresponda desde el inicio (articulo 35, frac-
ci6on III LPat).

Una vez que se ha transferido la invencién de servicio al empleador, el
trabajador tiene derecho a una compensacion adecuada o a la satisfaccion
de otros intereses (articulo 35, fracciéon IV LPat). El tipo y el monto de la
compensacion se definen a través del contrato de transferencia que cele-
bren el empleador y el trabajador. Cuando no se celebre dicho contrato,
entonces el empleador tiene la obligacion de determinar unilateralmente la
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compensacion o el interés y hacer los pagos correspondientes. Las clausulas
del acuerdo que celebren el empleador y el trabajador deben ser razonables
(articulo 35, fraccion V LPat). El derecho del inventor esta limitado al de-
recho de sucesion de quien se haya manifestado en la denominacién de la
invencion.

4. Surgimiento de la patente

A. Procedimiento de registro y revision preliminar

El procedimiento para el otorgamiento de una patente se inicia con la
solicitud escrito ante la Oficina japonesa de Patentes. En la solicitud deben
asentarse el nombre y el domicilio o lugar de trabajo de quien hace el regis-
tro, asi como el nombre, domicilio o lugar de trabajo del inventor (articulo
36, fraccién I LPat). En el formato prescrito de registro que se entregue
debe contenerse la exposicion de la solicitud, la pretension, los dibujos ne-
cesarios y una sintesis (articulo 36, fraccion II LPat).

En la parte expositiva debe contenerse el nombre de la invencion, la
descripcion simple de los dibujos y la descripcién exhaustiva de la invencién
(articulo 36, fraccion 1T LPat). La descripcion de la invencién debe ser clara
y completa, de tal manera que un especialista pueda reproducirla (articulo
26, fraccion IV, inciso 1 LPat). El solicitante debe presentar a la Oficina de
Patentes una solicitud de investigacion, a fin de que la Oficina de Patentes
pueda tener noticia de las invenciones conocidas publicamente (articulo 36,
fraccion IV, inciso 2 LPat). Con base en ella, la Oficina de Patentes investiga
el estado de la técnica que debe tomarse en cuenta para evaluar la patenta-
bilidad de la invencién registrada.

En la pretensiéon debe especificarse qué es lo que debe ser objeto de
proteccion (articulo 36, fraccion V LPat), lo que es de importancia decisiva,
ya que el ambito protector de la patente se determina por el contenido de
la pretension de una patente (articulo 70 LPat). La invencion sefialada en la
pretension debe estar comprendida en la descripcién de la misma. La deci-
sién temprana o tardia sobre el otorgamiento de la patente esta fundamen-
tada en la invencién que se sefiala en la pretension. Cuando se presenta una
pretension posterior de patente antes de la publicacién del registro anterior,
la cual no se encuentra en la parte de la pretension, sino solamente en la des-
cripcidén de la invencién, no es posible patentar el registro solicitado (articulo
29-2 LPat).
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En la parte de la pretension pueden estar contenidas una o varias pre-
tensiones de proteccion, en las cuales se indique que objeto susceptible de
proteccién debe recibirla. Las invenciones deben estar relacionadas entre si,
esto es, debe haber unidad entre las pretensiones de proteccion (articulo 37
LPat). Cuando el registro comprende dos pretensiones de patente, se pue-
den separar en dos registros independientes, siempre que cada uno tenga
unidad propia (articulo 44 LPat).

Al registro hay que agregar una sintesis, que tiene el propoésito exclu-
sivo de una manifestacioén técnica y que se publica al darse a conocer la
solicitud de registro.

Cuando la solicitud no esta redactada en lengua japonesa, el solicitante
tiene que proveer una traduccion japonesa en el plazo de 16 meses a partir
de la presentacién de la solicitud (articulo 36-2, fracciéon II LPat).

La Oficina de Patentes hace primeramente una revision preliminar. La
oficina respectiva determina, de oficio, la existencia de deficiencias eviden-
tes de caracter formal o material. Cuando esto ocurre, se previene al solici-
tante para su correccion.

Una vez transcurridos 18 meses desde la presentacion de la solicitud,
se avisa en la Gaceta de Patentes sobre la posibilidad de consulta del expe-
diente respectivo (articulo 64 LPat). Antes del transcurso de este plazo, el
solicitante puede permitir que la Oficina de Patentes publique la solicitud
(articulo 62-2 LPat). Luego de la publicacién, el solicitante puede obligar a
quien utilice su invencién a omitir tal conducta si lo hace con fines comer-
ciales y sin consentimiento del inventor (articulo 65 LPat). Una vez patenta-
da la invencioén, el titular de la patente tiene derecho a una compensacion.

B. Procedimiento de revision y otorgamiento de la patente

El procedimiento de revision es realizado por los especialistas técnicos
de la oficina correspondiente de la Oficina de Patentes. Aqui se examina si
la solicitud cumple los requisitos conforme a los articulos 36 a 39 LPat y si el
objeto de la pretension es patentable conforme a los articulos 2, fraccion I,
29, 29-2 y32 LPat. Sin embargo, esta oficina s6lo actiia a peticiéon de parte.
En el plazo de tres afos a partir del registro, cualquier persona puede soli-
citar la revisiéon del mismo (articulo 48-3, fraccion I LPat). Si nadie hace la
solicitud, se revoca el registro.

Cuando la solicitud satisface los requisitos formales y materiales sefa-
lados, entonces la oficina de revision acuerda el otorgamiento de la paten-
te (articulo 51 LPat). La patente comienza su vigencia con el pago de los
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derechos correspondientes hasta el plazo de tres anos (articulo 66 LPat) y
entonces se publica en la Gaceta de Patentes el otorgamiento de la patente.

Cuando no cumple con los requisitos, la solicitud se desecha (articulo
49 LPat). Antes del desechamiento, la oficina de revision debe comunicar-
le al solicitante cuales son los requisitos que el registro cumple de manera
deficiente, dandole oportunidad de corregirlos (articulo 50 LPat). Si la co-
rreccion no logra subsanar las deficiencias, entonces la oficina determinara
el desechamiento.

Contra la resolucion de desechamiento puede el solicitante interponer
recurso ante la oficina correspondiente de la Oficina de Patentes, la cual
ejerce en esta materia funciones jurisdiccionales. Contra la resolucion de
esta oficina, el solicitante puede apelar al Tribunal Superior de la Propiedad
Intelectual. Contra la sentencia de este Tribunal procede todavia la revision.

C. Procedimiento de impugnacion

El otorgamiento de la patente no es definitivo. Cualquier interesado pue-
de interponer, dentro del plazo de seis meses después de la publicacion en la
Gaceta de Patentes, un recurso por escrito contra dicho acto (articulo 113
LPat), el cual debe estar fundamentado (articulo 118). Cuando la patente
haya sido otorgada de manera indebida, existe la posibilidad, con funda-
mento en el recurso interpuesto oportunamente, a revisar el error respectivo.

Con fundamento en el recurso, la oficina de patentes resuelve si la pa-
tente se mantiene o se revoca (articulo 114, fraccion II LPat). La revocacion
debe publicarse en la Gaceta de Patentes (articulo 120-6 LPat). En caso de
revocacion, se considera que la patente no produjo efectos desde el princi-
pio (articulo 114, fraccion III LPat).

5. Efectos de la patente
A. Los derechos del titular de la patente

El articulo 68 LPat determina el efecto de la patente, en el sentido de
que solamente su titular esta facultado para hacer uso comercial de la in-
vencién patentada y no los terceros. Pero los terceros pueden hacer uso de
una invencion patentada en el ambito privado y para fines no lucrativos. El
ambito protector de la patente se determina por el contenido de la preten-
sion de la patente (articulo 70 LPat).
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Las prohibiciones concretas de uso por terceros, conforme al articulo 2,
fraccion III LPat, dependen de si se trata de una patente de producto o de
procedimiento. Cuando un producto es objeto de una patente, los terceros tie-
nen prohibido, sin consentimiento del titular de la patente, fabricar el produc-
to, utilizarlo, introducirlo en el comercio, importarlo o exportarlo u ofrecerlo
en venta (articulo 2, fraccion III, inciso 1 LPat). Cuando un procedimiento
es objeto de la patente, entonces los terceros tienen prohibido utilizar dicho
procedimiento (articulo 2, fraccion 111, inciso 2 LPat). Ademas, tampoco se les
autoriza a utilizar, introducir en el comercio, importar o exportar, u ofrecer en
venta, un producto fabricado directamente a través de un procedimiento que
sea objeto de la patente (articulo 2, fraccion I1I, inciso 3 LPat).

El articulo 2, fraccion 111, inciso 1 LPat prohibe a los terceros la venta
del producto. Pero la primera venta agota el derecho de patente. Una vez
que el titular de la patente, o un tercero autorizado por él, ponen un produc-
to patentado o el producto de un procedimiento patentado en circulacion,
queda agotado el derecho de patente respectivo. El adquirente del producto
puede utilizarlo y aprovecharlo sin limitaciones. Este efecto se produce no
solamente por la venta interna sino también en el exterior.

La reparaciéon de un producto patentado implica en ocasiones una es-
pecie de fabricacion, por lo que la reparaciéon y recuperacion de la parte
principal patentada se considera como violacién de la patente.

B. Violaciones y consecuencias juridicas

La patente es objeto de violacién cuando alguien la utiliza comercial-
mente sin consentimiento de su titular. La existencia de la violacion se de-
termina conforme a las pretensiones de patente. En principio, el contenido
de la pretension de patente se interpreta de manera literal. Adicionalmente
se consideran como violaciones:

* Lamodificaciéon de una parte no principal de la pretension.

*  Pero los efectos son iguales.

* Y un especialista promedio en el campo respectivo puede determi-
nar la diferencia facilmente.

La ley prevé también las violaciones indirectas (articulo 101 LPat). Se
trata de la violacion de una patente que consiste en fabricar o introducir en
el comercio productos para cuya fabricacion o utilizacién se recurra a la
patente (articulo 101, incisos 1 y 5 LPat). Ningtn tercero puede fabricar o
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introducir en el comercio los productos para cuya fabricacion o utilizacion
se utilice la invencién cuando conozca la prohibicion de uso (articulo 101,
incisos 2y 5 LPat).

Las consecuencias juridicas de la violacion de una patente correspon-
den frecuentemente a las de la violacién de un derecho de autor. Cuando
existe una violacion directa o indirecta, el titular de la patente puede exigir
al infractor la eliminacion de la afectacion (articulo 100 LPat). En caso de
peligro de repeticion, se le puede exigir al infractor la omision.

La violacion dolosa o culposa de la patente obliga a indemnizar a la victi-
ma del dafio (articulo 709 Ley Civil). Pero en el caso de la violacion de patente
existe la presuncion de dolo o culpa por parte del infractor (articulo 103 LPat).
Por lo que se refiere a la fijaciéon del monto de los dafios (articulo 104 LPat), es
aplicable lo relativo al derecho de autor.

Quien viole el articulo 68 de la LPat sera castigado con pena privativa
de libertad hasta por diez aios o con multa de hasta 10 millones de yenes
(articulo 196 LPat). La tentativa no es punible. Cuando la violacién se pro-
duzca por orden del empleador, éste sera castigado con multa de hasta 300
millones de yenes (articulo 201 LPat).

C. Limitaciones al dmbito protector de la patente

El alcance de la proteccién de la patente esta sujeto a diversas limitacio-
nes. Una invencion patentada puede ser utilizada por terceros para fines de
experimentacién o evaluacién en relacién con la invencién misma (articulo
69, fraccion I LPat).

La patente no tiene efectos frente a quien, al momento del registro, ya
haya utilizado la invencion o haya hecho los arreglos respectivos en el pais
(articulo 69, fraccion II LPat).

La patente esta limitada también para la preparaciéon directa e indivi-
dual de medicamentos en las farmacias con base en una prescripcién médi-
ca (articulo 69, fraccion II LPat).

Cuando alguien esté utilizando comercialmente la invenciéon o haga
preparativos para su uso en Japén hasta el dia del registro, podra continuar
dicho uso a titulo gratuito (articulo 79 LPat).

D. Transmisién de la patente

La patente es heredable, en cuanto se considera como objeto del patri-
monio y se transfiere conjuntamente con éste al o los herederos.
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Por lo que se refiere a su transmisiéon contractual, el inventor puede utili-
zar su propia patente o transmitirla a terceros, a fin de obtener de ello una ven-
taja financiera. En el caso de que la patente sea transmitida sin limitaciones,
el adquirente de la patente puede solicitar el registro de la transmision en el
rol de patentes. El adquirente esta legitimado ante la Oficina de Patentes sola-
mente hasta que sea registrado en el rol (articulo 98, fraccion I, inciso 2 LPat).

En cuanto a las licencias, la ley prevé dos tipos de la mismas: la licencia
exclusiva (articulo 77 LPat) y la licencia no exclusiva (articulo 78 LPat).

La licencia exclusiva confiere al licenciatario el derecho tinico de explota-
ci6n de la invencién objeto de la licencia en relacién con el objeto acordado
y para el territorio acordado. Se trata de un derecho real de uso y confiere al
licenciatario el derecho de proceder contra cualquier violaciéon del derecho
protegido, no s6lo contra terceros sino contra el titular mismo de la patente. A
solicitud del titular de la patente o del licenciatario, la Oficina de Patentes ins-
cribira la licencia exclusiva en el rol de patentes. Sin dicho registro no tendra
efectos la licencia exclusiva (articulo 98, fraccion I, inciso 2 LPat).

La licencia no exclusiva confiere al licenciatario el derecho a utilizar
la invencion al lado de otros usuarios. Se trata de un derecho personal de
uso que solamente da lugar a derechos y obligaciones entre el titular de la
patente y el licenciatario. El licenciatario no exclusivo no puede hacer valer
un derecho de omisién contra el infractor de la patente como lo tiene el li-
cenciatario de un derecho de autor.

6. Terminacion de la patente

El plazo maximo de proteccién de la patente es de 30 afios a partir del
registro (articulo 67, fraccion I LPat). La patente puede ser prorrogada por
un maximo de cinco afnos (articulo 67, fraccion II LPat) y se extingue a mas
tardar al concluir este plazo. Cuando el titular de la patente no cuente con
sucesores, la patente se extinguira a la muerte de aquél (articulo 76 LPat) y
la invencién pasa al dominio publico.

La patente se extingue también cuando no se cubran los derechos de su
mantenimiento (articulo 112, fracciéon IV LPat). Cada patente requiere el
pago de unos derechos anuales crecientes al tercer aflo y de manera anual
después (articulo 107, fracciéon I LPat).

La patente puede ser revocada por la oficina de patentes con fundamen-
to en determinadas causas y en virtud de la impugnacién que se interpon-
ga en el plazo de seis meses a partir de la publicacion (articulos 113, 114,
fraccion IT LPat). La revocacion deja insubsistentes los efectos de la patente
desde el inicio (articulo 114, fracciéon III LPat).
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La patente puede ser anulada no sélo en virtud del procedimiento de
impugnacién sino también por el de declaraciéon de nulidad (articulo 123
LPat). El articulo 123, fraccién I LPat prevé las causas de nulidad, las cua-
les coinciden en lo esencial con las causas de revocacién, pero hay algunas
que son particulares, como las relativas a la co-invencién. Quien tenga in-
terés en la patente puede iniciar el procedimiento de anulaciéon. Cuando el
objeto de la patente no sea patentable, entonces la patente se ha otorgado
indebidamente y si bien existe la posibilidad de corregir este defecto poste-
riormente, ello s6lo ocurre mediante demanda ante la Oficina de Patentes.
La declaracion de nulidad deja insubsistentes los efectos de la patente desde
el inicio (articulo 125 LPat).

Nadie, excepto la Oficina de Patentes, tiene facultad para declarar la
nulidad de una patente, pero en un procedimiento contra la violaciéon de
una patente, el tribunal puede declarar la nulidad relativa (articulo 104-3
LPat), lo cual significa que la patente se declara nula solamente entre el de-
mandante y el demandado.

IV. DERECHO DE LOS MODELOS
DE UTILIDAD

Este apartado explica la diferencia entre la patente y el modelo de utilidad.
El objeto de un modelo de utilidad es una invencién, lo que significa que
hablamos del mismo concepto que tratandose de las patentes, pero por lo
que toca al nivel de la invencion, los requisitos para el modelo de utilidad son
menores que para la patente (articulo 2, fraccion I de la Ley de Modelos de
Utilidad, LMU).

Son objeto de proteccién como modelos de utilidad las figuras, estructu-
ras y combinaciones del producto (articulo 1 LMU). Las invenciones de ma-
teriales, como las sustancias quimicas, no son susceptibles de esa proteccién.
Las variedades vegetales y animales tampoco son susceptibles de protec-
cién. Los modelos de utilidad no implican la protecciéon del procedimiento,
es decir, no hay procedimientos en los modelos de utilidad.

1. Creacién del modelo de utilidad

El procedimiento para la obtener la protecciéon de un modelo de utili-
dad se inicia con el registro por escrito ante la unidad correspondiente de la
Oficina de Patentes.
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El registro implica la entrega del formato respectivo, el cual, conforme
al articulo 5 LMU, debe contener:

» La solicitud de registro del modelo de utilidad.

* La descripcién del objeto del modelo de utilidad.

¢ Una o varias pretensiones de proteccion, en las cuales se indique
cuales son los objetos para los cuales se solicita proteccion.

*  Los dibujos a los que se refieren las citadas pretensiones.

Ademas hay que cubrir los derechos de registro y del modelo de utilidad
hasta el tercer afio (articulo 32 LMU).

A. Procedimiento de registro

El modelo de utilidad implica una revisién limitada, la cual consiste en
que la unidad respectiva de la Oficina de Patentes determine que

* El objeto de la solicitud es susceptible de protecciéon a través del
modelo de utilidad (articulo 6-2, inciso 1 LMU).

*  No existen causas de exclusion (articulo 6-2, inciso 2 LMU).

* Las pretensiones son unitarias (articulo 6-2, inciso 3 LMU).

*  Se cumplen los requisitos formales del registro (articulo 6-2, inciso
4 LMU).

Ademas de los requisitos formales se examina los llamados requisitos
absolutos de proteccion. En relacién con los requisitos relativo, a saber, no-
vedad, avance y aplicacién comercial, no se realiza ningtin examen de fon-
do, el cual queda reservado al procedimiento de infraccién o de extincion
del modelo de utilidad.

Cuando la solicitud satisface los requisitos mencionados, entonces la Ofi-
cina de Patentes dispone su inclusion en el registro de modelos de utilidad
(articulo 14 LMU). Esta inclusién da nacimiento al modelo de utilidad. Ense-
guida se produce la publicacién en la Gaceta de Patentes, la cual tnicamente
tiene efectos declarativos. No existe un procedimiento de impugnacién con-
tra los modelos de utilidad. El plazo de proteccion es de diez anos a partir del
registro (articulo 15 LMU).

Aligual que la patente, el modelo de utilidad puede ser revocado confor-
me a un procedimiento de nulidad, pero a diferencia de aquélla, cualquier
tercero puede solicitar dicho procedimiento, y la nulidad sera declarada cuan-
do estén presentes las causales a que se refiere el articulo 37, fraccion I LMU.
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B. El modelo de utilidad en el procedimiento de infraccion

Solamente el titular del modelo de utilidad, y no los terceros, tiene la
facultad de emplear el objeto del modelo de utilidad. Quien invada los de-
rechos reservados exclusivamente a dicho titular, puede reclamar la omisién
y, en caso de culpa, una indemnizacion.

Antes del proceso, el titular del modelo de utilidad tiene que hacer que
la Oficina de Patentes examine los requisitos relativos de proteccion. A tra-
vés de la hoja de evaluacion el titular puede hacer una advertencia al infrac-
tor. Sin embargo, dicha hoja no garantiza al modelo de utilidad, porque la
Oficina de Patentes no examina todos los requisitos relativos de proteccion.
Asi, es posible que el tribunal determine, por e¢jemplo, que el modelo de uti-
lidad registrado no satisfacia el requisito de novedad, lo que implica que el
titular del modelo de utilidad pierda el proceso.

C. Registro de patentes basadas en modelos de utilidad

El inventor tiene la posibilidad de iniciar primero el registro de un mo-
delo de utilidad y de convertirlo mas adelante en registro de patente (articulo
46, fraccion I LPat). En la realidad no hay suficiente tiempo para la conver-
sion, porque la mayoria de los modelos de utilidad son registrados dentro de
los seis meses siguientes a la solicitud. Por tanto, el titular del modelo de utili-
dad puede solicitar el registro de la patente con base en el modelo de utilidad
(articulo 46-2 LPat). De este modo se conserva para la patente el derecho
de prioridad solicitado para el modelo de utilidad, hasta por el plazo de tres
afos después del registro del modelo de utilidad.

V. DERECHO DE LOS MODELOS ESTETICOS

Este apartado explica la diferencia entre la patente y los modelos estéticos. El
objeto del modelo estético es el disefio de un producto o articulo. Conforme
al articulo 2, fraccion I de la Ley sobre Disefios (LD), el objeto consiste en la
configuracion estética, el patréon o el color del producto o su combinacion.
Los disefios son formas de presentaciéon de un producto o de una parte del
mismo, incluyendo la superficie grafica o en pantalla que se requieran para
la operacién del producto.

Conforme al articulo 3, fraccién I LD, el producto debe ser un obje-
to o articulo industrial. El disefio debe ser novedoso, lo cual significa que,
hasta la fecha del registro, no se haya conocido publicamente uno idéntico
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o similar (articulo 3, fraccion I, incisos 1 a 3 LD). Un disefio es publico
cuando se hace accesible al pablico. La fecha determinante de la novedad
es la fecha de la solicitud de registro. Una excepcién al respecto es la que
hace el articulo 4 de la LMU. El disefio puede ser considerado como nuevo
en la solicitud antes del transcurso de seis meses después de que se haya
hecho publico.

El disefio requiere un cierto grado de creatividad (articulo 3, fraccion II
LD). El disefio no puede ser registrado como modelo estético si, antes de la
fecha de solicitud, un técnico promedio en el campo respectivo pudo haber
creado facilmente el disefio hecho publico.

Conforme al articulo 5 LD, los disefios no pueden ser registrados como
modelos estéticos si son contrarios al orden publico o las buenas costum-
bres (inciso 1), cuando pueda confundirse con el producto de un tercero
(inciso 2) o cuando esté condicionado exclusivamente por su funcién téc-
nica (inciso 3).

Creacion del modelo estético (disefio)

El procedimiento para el registro de un modelo estético o disefio se
inicia con la solicitud por escrito ante la Oficina de Patentes del Japon. En
la solicitud deben figurar el nombre, domicilio particular o laboral del so-
licitante, asi como los nombres y domicilios particulares o laborales de los
diseniadores (articulo 6, fraccion I, incisos 1 y 2 LD). Adicionalmente, la so-
licitud debe contener los elementos del producto al cual se refiere el modelo
estético que se desea registrar (articulo 6, fraccion I, inciso 3 LD).

El dibujo del disefio o modelo estético consiste en su representaciéon gra-
fica y puede consistir también en una fotografia, modelo o patrén (articulo
6, fraccion II LD). Cuando la forma de un producto, como una tijera, pueda
modificarse en cuanto a su funcién y ambas configuraciones sean registradas,
el solicitante debera especificar en la solicitud la explicaciéon de la funcion
(articulo 6, fraccion IV LD).

La Oficina de Patentes examina no solo los requisitos formales sino
también los materiales de la solicitud, es decir, la novedad, creatividad y
aplicacion industrial.

El contenido de la solicitud no se hace ptblico hasta el registro. Ademas,
el titular del modelo estético o disefio puede mantener en secreto el contenido
hasta tres aflos después del registro (articulo 14 LD). El plazo de proteccion
es de veinte afios a partir del registro (articulo 21 LD). El derecho comprende
no solo a los disenos idénticos sino también a los similares (articulo 23 LD).
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No existe un procedimiento de impugnacion contra el registro. Los pro-
cedimientos por reclamaciéon y nulidad son iguales a los aplicables a las
patentes; lo mismo sucede con el procedimiento por infracciones, pero en

el caso del modelo estético o disefio, la accién debe demostrar dolo o culpa
(articulo 40 LD).

VI. DERECHO DE MARCAS

La marca confiere un derecho exclusivo y absoluto. La Ley de Marcas
(LMarc) protege las marcas, ya sean individuales, colectivas o regional-co-
lectivas (articulo 7-2 LMarc). Aqui se explica la diferencia entre las patentes
y las marcas individuales.

Objeto del derecho de marcas

Objeto de la marca es un signo. De acuerdo con el articulo 2, fraccién
I LMarc, pueden protegerse a través de una marca los signos que pueden
ser distinguidos por los 6rganos humanos de los sentidos y ser utilizados de
manera comercial en mercancias o servicios de una empresa, para distin-
guirlos de los de otra.

La ley menciona algunos ejemplos de signos susceptibles de proteccion
a través de una marca, como letras, niumeros, imagenes, simbolos, figuras
tridimensionales, colores y combinaciones de colores, y signos auditivos.
Esta enumeracién no es exhaustiva; de acuerdo con un decreto ministerial
pueden agregarse otros signos, como los hologramas, la ubicacion de los sig-
nos, signos animados. Los signos de olor no son susceptibles de protecciéon
a través de marca. La forma del articulo o su empaque, los colores y combi-
naciones de colores, los signos auditivos, su ubicacién y los signos animados
pueden ser registrados como marcas, cuando el signo sea utilizado en los
negocios y sean conocidos universalmente.

A. Funciones de la marca

La marca tiene tres funciones: indicar el origen, la garantia y la publici-
dad. La funcién esencial de la marca es la de distinguir. Por ello, la identifi-
cacion del origen es la funcion clésica de la marca.

La marca identifica a un producto conforme a determinadas caracte-
risticas; puede ofrecer garantia de la posicion alcanzada en el mercado, por
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ejemplo, en relacion con la capacidad crediticia, la calidad uniforme o me-
jorada (funcién de garantia), la imagen o el prestigio. Finalmente, la marca
es un instrumento importante para la comunicacion entre los participantes
en el mercado, lo que se manifiesta particularmente en la funciéon de pu-
blicidad que tiene para los compradores. La afectacion de estas funciones
puede constituir una infracciéon de la marca.

B. Obstdculos a la proteccion

La protecciéon de la marca se obtiene mediante su registro. La LMarc
indica en sus articulos 3 y 4 los requisitos para el registro de una marca. El
articulo 3 exige que la marca sea distinguible de manera absoluta, mientras
que el articulo 4 dispone la susceptibilidad de distincién, enumerando las
causales de exclusién de la proteccién.

De acuerdo con el articulo 3, fraccion I LMarc, la marca puede regis-
trarse para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de
otra. Sin embargo, los incisos 1 a 6 excluyen del registro de marca aquellos
productos o servicios que no puedan distinguirse de otros.

El inciso | se refiere a designaciones genéricas o de aquellos signos que
sean de uso habitual en el comercio para caracterizar a productos o servi-
cios de cierta especie.

De acuerdo con el inciso 3, no se registrara la marca que consista Gnica-
mente de indicaciones de origen geografico, lugar de adquisicién, calidad,
materia prima, efecto, configuracién, modo, tiempo u otras caracteristicas
de la fabricacién o uso, de la cantidad o del valor. Los elementos graficos y
adornos sencillos no son suficientes para superar el requisito de distinguibi-
lidad del inciso 3.

Ademas de las exclusiones anteriores, tampoco son registrables las de-
nominaciones cuando a través de ellas el adquirente no sea capaz de distin-
guir los productos o servicios (inciso 6).

Los incisos 1 a 6 son aplicables a marcas unicas. Todos los signos pue-
den ser considerados como marcas si son idoéneos para lograr una distinciéon
abstracta. Tratandose de la denominacién de caracteristicas de los produc-
tos hay una necesidad de mantenerlas libres, en virtud del interés general
que existe en la utilizacién libre de datos descriptivos.

Los obstaculos a la inscripciéon de datos descriptivos y usuales no sus-
ceptibles de distinciéon, conforme a los incisos 3 a 5, pueden ser superados
cuando se generalizan en el trafico juridico. El registro de los signos mencio-
nados es licito cuando se generalizan en los circulos comerciales respectivos,
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como consecuencia de su utilizacién para mercancias y servicios, siendo
distinguibles por los adquirentes.

El articulo 4 LMarc determina las causales excluyentes de proteccion.
Cuando un registro no cae en los supuestos del articulo 3, incisos 1 a 4, pue-
de estar excluido conforme a la fraccién I del articulo 4 LMarc. Las causales
estan definidas en funcién del interés publico y del privado.

De acuerdo con los incisos 1 a 6, no pueden registrarse los signos (simbo-
los) soberanos. Por ejemplo, las banderas nacionales del pais y del extranjero
(inciso 1), los escudos de armas y los de los miembros del Convenio de
Paris (inciso 2), los simbolos de las organizaciones intergubernamentales (in-
ciso 3), la Cruz Roja (inciso 4), los simbolos oficiales de evaluacion y garantia
(inciso 6), los simbolos conocidos de comunidades locales (inciso 6). Cuando
el signo es igual o similar al premio otorgado en una exhibicion local o inter-
nacional, no es registrable (inciso 9). Conforme al inciso 16, estan excluidos
del registro aquellos signos susceptibles de engafar al pablico sobre el tipo
y las caracteristicas, asi como el origen geografico, de los bienes y servicios.

Cuando la denominacién solamente caracteriza las caracteristicas o el
empaque de las mercancias, no es registrable (inciso 18). Las marcas tam-
poco se registran si son contrarias al orden publico o las buenas costumbres
(inciso 7).

De acuerdo con el inciso 8, no son registrables las denominaciones que
son imagen o imitacién de otra, incluyendo la razon social, los nombres ar-
tisticos o literarios, o sus abreviaturas conocidas. La excepcion depende del
consentimiento de otro.

El inciso 17 prohibe que se registre otro nombre que el determinado
como origen de los vinos y licores. También esta excluida del registro una
marca que sea idéntica o semejante a otra marca conocida y utilizada para
caracterizar a mercancias o servicios similares (inciso 10). Conocimiento de
la marca significa que sea conocida en el comercio a nivel de prefectura.

Una marca no es registrable cuando sea idéntica o similar a una marca re-
gistrada y que se emplee para bienes o servicios idénticos o similares (inciso 11).

Conforme al inciso 15, esta excluida la marca que ofrezca el riesgo de
confusion al publico. Por tales ha interpretado el Tribunal los siguientes:

* Identidad o semejanza de la nueva marca con una mas antigua.

» lalta de semejanza de los bienes y servicios de la nueva marca con
los de la marca mas antigua.

* Lamarca mas antigua es conocida nacionalmente.

* La utilizacién de la marca mas reciente podria perjudicar la capa-
cidad de distincién o el valor de la marca conocida, sin causa de
justificacion y de manera ilicita.
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Conforme al inciso 19, una marca que no corresponda a las senaladas
hasta el inciso 18, no es registrable cuando sea idéntica o semejante a una
marca conocida nacional o internacionalmente y que sea utilizada para un
fin ilicito. La marca ha sido registrada de mala fe. Se trata especialmente
de aquellos registros que deben ser calificados como abusivos del derecho o
contrarios a la moral.

C. Surgimiento del derecho de marca

El procedimiento se inicia con el aviso por escrito de la marca, el cual
debe presentarse por escrito en el formulario prescrito por la Oficina de
Patentes. Para tal fin se requiere sefialar el nombre y el domicilio o lugar
de trabajo del solicitante, una reproduccioén de la marca y un indice de los
bienes o servicios respecto de los cuales se solicita el registro (articulo 5, frac-
cion I LMarc). Una vez presentada la solicitud, la Oficina de Patentes debe
hacerla ptblica tan pronto sea posible (articulo 12-2 LMarc).

La oficina respectiva revisa no solamente el cumplimiento de los re-
quisitos formales de la solicitud, sino también los obstaculos a la protec-
ci6n arriba mencionados. Si el evaluador no encuentra motivo de objecioén
conforme a dichos criterios, se resuclve entonces incorporar la marca en el
registro a cargo de la Oficina de Patentes. El registro se publica en la Gace-
ta de Marcas de la Oficina, con lo cual surge la protecciéon de la marca. El
plazo de proteccion es de diez aflos y puede renovarse (articulo 19 LMarc).

Cualquiera puede iniciar el procedimiento de impugnacion en el plazo
de dos meses después de la publicacién en la Gaceta (articulo 43-2). Los
procedimientos de reclamacion y de nulidad contra una marca son iguales
a los relativos a una patente. Hay revocacion de la marca, la cual puede ser
invocada cuando una marca no sea utilizada comercialmente en Japon du-
rante mas de tres anos (articulo 50 LMarc), cuando el titular o el licenciata-
rio utilicen dolosamente una marca susceptible de confusion (articulos 51,
53 LMarc), cuando la marca se utiliza parcialmente o se licencia con fines
ilicitos una marca idéntica o similar (articulo 52-2). Cuando una marca ex-
tranjera sea registrada sin justificacion por el representante, el titular de la
marca en el extranjero puede solicitar la revocacion (articulo 53-2 LMarc).

La ley otorga protecciéon absoluta de la marca cuando se trata de de-
signaciones idénticas o de bienes o servicios idénticos (articulo 25 LMarc).
También hay proteccion para signos idénticos o similares para bienes o ser-
vicios idénticos o similares (articulo 37, inciso 1 LMarc). La marca goza
también de proteccién contra lo que favorezca o implique preparaciéon de
una infraccién (articulo 37, incisos 2 a 8 LMarc).
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Las marcas no tienen efecto respecto de la imagen o el nombre propio,
los nombres genéricos o signos usuales, la denominacién simple de bienes
o servicios (articulo 26, fraccién I LMarc). Tampoco tiene efectos la marca
que no es utilizada como tal (articulo 26, fraccion I, inciso 6 LMarc). Cuan-
do se esté utilizando en Japén al dia de la solicitud una marca conocida

idéntica o similar, el titular conocido del signo puede seguir utilizandolo
(articulo 32 LMarc).

VII. LEY CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

La Ley contra la Competencia Desleal no otorga derechos, sino que asegura
los intereses de las empresas. El empresario cuyo interés econémico se vea
afectado puede exigir la omision (articulo 3 LCompD) o indemnizacién (ar-
ticulo LCompD).

La Ley determina los supuestos de competencia desleal (articulo 2, frac-
cion I LCompD), la cual es exhaustiva:

* La utilizacién de un signo idéntico o similar al de otra empresa,
como el nombre, las marcas, los signos, el empaque de la mercan-
cia, etcétera, con el riesgo de confusion (inciso 1).

* El uso de un signo notoriamente idéntico o similar de otra empresa
(inciso 2).

* Laimitacién de la configuraciéon de una mercancia de otra empresa
en el plazo de tres aflos a partir de su venta en Japén (inciso 3).

* El robo, uso o difusion de un secreto comercial (incisos 4 a 10).

* Ladistribucion en el comercio de un aparato o programa que cuen-
te con protecciones para copia o utilizaciéon que hayan sido desha-
bilitados (incisos 11 y 12).

* La obtencién, mantenimiento o utilizacién, con fines ilicitos, de un
dominio cuyo nombre sea igual al de otra empresa (inciso 13).

*  El uso de un signo que genere confusion sobre el origen, la calidad,
el contenido, el procedimiento de fabricacion, el uso o la cantidad
de bienes o servicios (inciso 14).

¢ La difamaciéon o la publicidad fraudulenta contra una empresa
competidora (inciso 15).

* La utilizacién del representante de las marcas extranjeras (inciso 16).
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