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Esta obra esunaadaptaciéon de la publicacion conjunta del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC (CCl)yla Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “ La clave de
la Propiedad Intelectual: Guia para Pequenosy Medianos Exportadores”, publicadaen2003,y

se ha elaborado con el consentimiento previo del CCI. EI CCl no asume ninguna responsabili-
dadenrelacion conlatransformacion del contenido original.

Esta es una adaptacion a la normativa de Argentina. Esta destinada a pequefios y medianos
exportadoresy alasinstituciones de apoyo al comercio de Argentina, en ella se explican con-
ceptosy principios basicos sobre la Propiedad Intelectual (Pl); abarca cuestionesrelativas ala
titularidad de los derechos por los empleados, contratacion, licencias y transferencia de tec-
nologia; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la Pl al preparar planes 'y
estrategias de negocios, de comercializacién y de exportacion, y se ocupa de la proteccion
en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vinculos entre las leyes, reglamentaciones y
normasrelativasalaPlyalacalidad; envasadoy etiquetadoy comercio electrénico; considera
los aspectos de los derechos de Plrelativos alavaloraciony al financiamientoy la observancia.

El documento originario se ha modificado para responder a la legislacion nacional de Argen-
tina por el abogado Nicolds Hermida. De acuerdo con la Creative Commons License the Attri-
bution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaria de la OMPI no asume
responsabilidad alguna porla modificacion o traduccidn del contenido original.

Descargo deresponsabilidad: Lainformaciéncontenidaenlapresente guiano suple elaseso-
ramiento juridico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos basicos.
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Prélogo

En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez mas concurrido, las peque-
Aasy medianas empresa (PYME) deben encontrarla manera de diferenciar sus productos para
atraeralosconsumidores. Algunas estrategias utilizadas porlas PYME parallegaraseroaman-
tenerse internacionalmente competitivas son la introduccion de productos nuevos o mejora-
dosylaadopcién de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productosy servi-
cios.Amedidaquelainnovacion,lacreatividadylosconocimientos se conviertenenelementos
esenciales de lacompetitividad, las empresas se enfrentan cada vezmas conlanecesidad de
encontrar medios para gestionar con eficacia suinnovacion, creatividad y conocimientos.

Lagamadeinstrumentos que ofrece el sistemajuridicodelapropiedadintelectual (Pl) presenta
alostitulares de derechos de Plunamultiplicidad de opciones para gestionar sus conocimien-
tos, activosintangiblesy creatividad que resultaneninnovacién. Los derechos de Plpermitena
las empresas diferenciar sus productos de los de la competenciay conseguir también un nivel
de exclusividad que contribuye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e in-
certidumbres que conlleva la introduccién de productos nuevos o mejorados en el mercado.
En especiallos derechos que otorga el sistema de la Pl permiten a los titulares de derechos de
Pltenerla exclusividad de sus marcas, dibujos o modelos, invencionesy creaciones literarias o
artisticas, y proteccion de secretosindustriales conlo cual: 1) disminuye la probabilidad de que
lacompetenciacopie oimitelos productos delaempresa; 2) aumentanlas opciones practicas
para comercializar productos nuevos o mejorados; y 3) responda con mayor efectividad a las
posiblesviolaciones de los derechosdePl.

La implementacion de una estrategia de propiedad intelectual bien estructurada puede ser
fundamental para maximizar el potencial de las pequenas y medianas empresas (PYME) que
buscan expandir sus operaciones hacia mercados internacionales. En primer lugar, un mane-
jo adecuado de los activos intangibles a través de derechos de Pl (DPIs) permite a las PYME
asegurar ventajas competitivas al proteger sus innovaciones, lo que les permite diferenciarse
de sus competidores y establecer su identidad en el mercado global a través de marcas re-
gistradas. Ademas, la proteccion de otros activos intangibles, como patentes y derechos de
autor, genera flujos de ingresos a través de la comercializacién de licencias y colaboraciones
estratégicas, convirtiendo la Pl en una fuente significativa de monetizaciony capitalizacion de
laempresa. Factores que poseen especial ponderacion en muchos mercados de destino.

Asimismo, contar con una sélida estrategia de Pl puede contribuir a la reduccién de la carga
fiscal,yaque, enmuchos paises, losingresos derivados de la explotacion de activos de Pl pue-
den beneficiarse de incentivos fiscales. Por otra parte, la propiedad intelectual se establece
como una fuente de inteligencia competitiva, permitiendo a las PYME analizar tendencias del
mercado y de la competencia, lo que les habilita para tomar decisiones informadas. Un enfo-
que proactivoenlagestiondelaPltambiénfacilitaelaccesoafinanciacidn, pueslosinversores
y las instituciones financieras valoran positivamente los activos intangibles como garantias en
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las evaluaciones crediticias o enrondas de financiamiento. Tal situacién no solo atrae inverso-
resy socios estratégicos, sino que también fortalece la posicién de la empresa en el merca-
do. Finalmente, pero no por ello menos importante, una estrategia eficazde Pl ayuda a evitary
mitigar riesgos asociados con infracciones de derechos, generando un ambiente mas seguro
paralainversionylainnovacion. Enconclusién, laadopcién consciente y estratégica dela pro-
piedadintelectual no solo ofrece alas PYME herramientas para prosperar en el ambito interna-
cional, sino que también asegura su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo en un entorno
empresarial cadavezmas competitivo.

Enconsecuencia, es especialmente importante remarcar que las PYME exportadoras tenganen
cuentalaPl. En el actual contexto econdmico, donde los costos del comercio internacional han
disminuido a consecuencia del mejor acceso alas tecnologias modernas de lainformacidny las
comunicaciones, muchas PYME estan orientando cadavez mas sus operaciones alos mercados
de exportacion. Lamayoriade PYME que preparanunplany una estrategia de exportacidonseen-
frentan convarios desafios. Deben garantizar que su plany estrategia de exportacién tenganen
cuentaadecuadamentetodoslosfactores que puedanafectarsuventajacompetitivaenelmer-
cadoolos mercados objetivo. Las PYME que desean exportar directamente, mediante interme-
diarios, creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio
electronico, deben asegurarse de que no violan los derechos de Pl de otros al intentar sacar el
maximo rendimiento de sus propios activos de PI. Los DPIs, como veremos, son derechos terri-
toriales, porlotanto, deberdn adoptar medidas para proteger sus activos de Plentodoslos mer-
cados deseados en el momento adecuado y de la manera mas eficaz en funcién de los costos,
ademads de asegurar que sus productos o servicios no infringen los derechos de Pl de otros. Si
descuidan este elemento pueden incurrir en sus operaciones comerciales en costos y riesgos
evitables que podrian sermuy perjudiciales paratodala estrategiade exportaciondelasempre-
sasyllegandoincluso a comprometer sumisma supervivencia.

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones
delaPlysusimplicaciones para el desarrolloy disefio de los productos, su entrega, sucomer-
cializacion, la obtencién de recursos financieros, la exportacion o la concesiéon de licencias o
de franquicias. Una comprensiéon fundamental de lo que constituye la Pl, los medios para pro-
tegerlay la manera de gestionar con eficacia los activos de Pl son elementos esenciales para
las PYME en generaly especialmente paralas que se dedican al comerciointernacional, donde
en general los riesgos son mas altos. Sin esta comprension las PYME no podran desarrollarse
eintegrarlaPlen sus estrategias de negocios y de comercializaciény exportacién. Incluso las
PYME que sabenlo que debenhacer,amenudo no tienen acceso facilainformacidny orienta-
cionsobre el temade laPldesde una perspectiva empresarial. Enla mayoria de los paises, una
amplia mayoria de los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en
instituciones de apoyo alas PYME, también estdn insuficientemente equipados para prestar
asistencia a estas empresas respecto a sus necesidades e intereses. Paises con fuerte pro-
duccion de bienes inmateriales generalmente poseen un entramado de relaciones, estructu-
ras y personal calificado para la gestién de Pl. Un ejemplo son las camaras empresariales, las
cualestienenamplios conocimientos de la materia.
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Cuando nos adentramos en el universo de las PYME en paises donde la capacidad instalada
relacionada conla Pl es menor, lo primero que se evidencia es el desconocimiento de los ac-
tivos intangibles y las diferentes categorias de DPI que los protegen. Incluso empresas con
elevados estandares tecnoldgicos ala hora de producir carecen de suficiente informacion de
los potenciales productos que pueden contener valor inmaterial, susceptible de proteccion.
Tal desconocimiento conlleva a la falta de practica y despliegue de estrategias comerciales
asociadas con Pl. Sibienun escenario que incorpora la variable de bienes inmateriales es mas
compleja, ofrece potencialmente mayor recompensa abriendo mercados mas sofisticados
donde elvaloragregadoylarentabilidad es mayor.

Esmomento parallamarlaatencidnrespecto alaadopciéndelasnormas|SO, reconocidos estan-
dares internacionales desarrollados por la Organizacién Internacional de Normalizaciéon (ISO, por
sus siglaseninglés), que establecenrequisitos, directrices o caracteristicas técnicas para produc-
tos, servicios y sistemas con el fin de garantizar su calidad, seguridad, eficienciay compatibilidad
anivel global. Estas normas se elaboran mediante consensos entre expertos de distintos paisesy
sectores, y abarcan areas muy diversas, como lafamosanorma de gestién dela calidad (ISO 9001)
o la de gestion ambiental (ISO 14001) entre otras. Si bien su aplicacidn es voluntaria, muchas em-
presas las adoptan para mejorar su desempefio e imagen, acceder a mercados sofisticados, au-
mentarla confianza de sus clientes o cumplircon exigenciaslegalesy comerciales.

Enparticular,nosdetendremosenlanormalSO56005:2020, que proporcionadirectricespara
lagestidneficazdelapropiedadintelectual (Pl)como parteintegral del proceso deinnovacion.
Suobjetivoesapoyaralasempresasenlacreacionde estrategias de Pl, enlaintegraciénsiste-
matica de sugestiéndentrodelos procesosdeinnovacidony enlaaplicacion de herramientasy
métodos coherentes para maximizar suvalor. Estanorma es aplicable a cualquier tipo de orga-
nizaciény actividadinnovadora, destacandolaimportancia dela Plcomo motorde crecimien-
to, competitividad y proteccién del conocimiento.

¢(Porquéesimportante considerarlanormalSO 56005:2020? Lanorma ofrece beneficios para
las pequefas y medianas empresas (PYME), especialmente al momento de expandirse hacia
nuevos mercados. Al proporcionar directrices claras para la gestion de la propiedad intelec-
tual (Pl)dentro del proceso deinnovacién, permite alas PYME proteger sus activosintangibles,
como patentes, marcas o diseflos industriales, reduciendo riesgos legalesy evitando la pérdi-
dadeventajas competitivas. Esto es clave en contextosinternacionalesdonde, comomencio-
naramos previamente, la proteccién de la Pl varia segun el pais. Es una herramienta adecuada
para mejora la reputacion, facilita alianzas estratégicas y aumenta el valor percibido de laem-
presaanteinversoresy socios al facilitaruna sélida gestién de los activosintangibles mediante
DPIs. Eneldmbito dela exportacidn, contar conuna estrategia de Pl bien definida permite alas
PYME ingresar a nuevos mercados con mayor seguridad, confianzay profesionalismo, fortale-
ciendo su posicionamiento globaly potenciando su capacidadinnovadora.

EnArgentina,lanormalRAM 50520:2017 establece lineamientos paralaimplementacion de siste-
mas de vigilancia e inteligencia estratégica (SVelE) como parte de la gestion de lainnovacién en
las organizaciones. Su aplicacién permite la recoleccion sistematica, el andlisis e interpretacién
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de informacion relevante del entorno cientifico, tecnoldgico, comercial y normativo, facilitando
asila toma de decisiones estratégicas fundamentadas. Para las pequefas y medianas empresas
(PYME) orientadas ala exportacion, esta norma adquiere particular relevancia, ya que fortalece su
capacidadparaanticiparse aloscambios enlos mercadosinternacionales, identificaroportunida-
des emergentes, mitigar riesgos vinculados a regulaciones o competencia, y disefiar estrategias
adaptativas basadas en informacion actualizada. En este sentido, la IRAM 50520 constituye una
herramienta clave para mejorar la competitividad, la innovacién sostenible y el posicionamiento
internacional de las PYME, contribuyendo a suinsercidn eficaz en un entorno global dindmicoy al-
tamente competitivo. Ademas, la norma IRAM 50520:2017, al promover la vigilancia e inteligencia
estratégica, permite identificar la propiedad intelectual (Pl) de terceros y visibilizar laimportancia
de protegerlos activos intangibles propios. Esta gestion anticipada de lainformacion fortalece la
estrategia de propiedad intelectual, optimizando su aprovechamiento y resguardo en contextos
altamente competitivos e innovadores.

//13//
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Un entorno comercial intensamente competitivo

En el contexto actual, la globalizaciony la tecnologia hanfacilitado el transporte, lacomunica-
cidony el comercio internacional, creando un entorno comercial altamente competitivo tanto a
nivel nacional como de exportacion.

Eneste entorno, laindustriaylas empresas comprueban que es dificil avanzar, porque la oferta
de bienesy servicios parece superarenmucho lademanda. Ademas, los consumidores tienen
dificultades en escoger entre una gama de productos extensa y creciente, lo que plantea el
problema de opciones excesivas y de bienesy servicios poco diferenciados. Sdlo las empre-
sasquepuedengestionarycontrolarconeficacialosriesgoseincertidumbres puedenesperar
sobreviviry prosperar en los mercados nacional y de exportacion. Comprender las necesida-
desy preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito basico previo. El siguiente paso
esencontrarmaneras creativas einnovadoras de producirun producto o de prestarunservicio,
y hacerlo ademas de modo oportuno y anticipdndose a la competencia. En definitiva, la cali-
dad, el precioy el servicio siguen siendo los tres factores esenciales para el éxito de cualquier
iniciativa empresarial, incluido cualquier proyecto de comercializacién parala exportacion.

Decidirse a exportar

La clave de unaadopcion adecuada de decisiones en materia de exportacion es el conocimiento.
Elconocimiento debe basarse eninformacionfiable y enunaevaluacién sélida de los mercados.

Antes de iniciar el estudio de mercados, es crucial entender por qué un producto o servicio ha te-
nido éxito a nivel nacional, ya que esto puede predecir su éxito en mercados extranjeros similares.

También es importante identificar los rasgos unicos de su producto. Si estos rasgos son difi-
ciles de reproducir por otros en los mercados de exportacion es probable que su producto o
servicio tenga éxito en el extranjero. Un producto o servicio Unico deberia tener por definicion
poca o ninguna competencia, porlo que las posibilidades de unademanda seran elevadas.

Los rasgos Unicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado dela
vision, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comercialesy
otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual.
La propiedad intelectual (Pl) es un término colectivo que describe bienes inmateriales ente los
gue encontramos expresiones originales de ideas, invenciones, dibujos o modelos industriales,
marcas, aplicaciones mdviles, inteligencia artificial generativa, escritos, musica, peliculas, etc.,
que estan protegidos por derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales,
etc. Cada pais tiene un conjunto de leyes que protegenlaPl, y un exportador debe conocerlas.

Es recomendable que el futuro exportador busque asesoramiento de especialistas o exper-
tos sobre este tema acudiendo a profesionales calificados en Pl antes de exportar productos
oserviciosbasadosenestasideas, dibujos o modelos, tecnologia, secretos comerciales o co-
nocimientos técnicos.
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Es fundamental que los exportadores comprendan las leyes de Pl en los mercados extranjeros y
aseguren que sus productos cumplan con ellas para evitar infracciones. Ademas, en algunos ca-
sos, podriasermasrentable exportarunicamentelaPl,comolicencias, enlugardel productofisico.

Puede haber muchos motivos para exportar en asociacion con otros. En tales casos debe es-
tudiarse la posibilidad de formar equipo con otras empresas para aprovechar sus elementos
positivos o sus activos complementarios. Esto puede desembocaren exportaciones directas
oindirectas.

Hay varias maneras de formar equipo con otros - desde alianzas estratégicas, empresas mix-
tas, concesién de licencias, franquicias y la subcontratacién hasta filiales de propiedad com-
pleta -y es probable que todas ellasincluyan la transferencia de uno o mas tipos de derechos
dePlolaconcesidondelicencias para suuso.

Estassonsoloalgunasdelasrazones porlas cuales el sistemadelaPlseaenunelementoesen-
cial parala preparacién de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofreceran bre-
vesy fundamentales explicaciones sobre Pl que los exportadores suelen enfrentar.

1. ;Qué es la propiedad intelectual? ;Por qué
debo protegeria?

En palabras de la OMPI', la propiedad intelectual (Pl) se refiere a las creaciones del intelecto:
desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informaticos, las marcas y otros
signos utilizados enelcomercio. LaPlabarcaunaampliagamade actividadesy desempefiaun
importante papeltanto enlavida cultural como enla econdémica. Esaimportancia queda plas-
mada enlasleyes que protegenlos derechos de Pl. Los derechos de propiedadintelectual son
fundamentales. Los inventores, artistas, cientificos y empresas dedican mucho tiempo, dine-
ro, energia y reflexién al desarrollo de innovacionesy creaciones. Para alentarlos a ello, deben
poderobtenerunaretribuciénjusta por sus esfuerzos, es decir, otorgarles derechos para pro-
teger su propiedadintelectual. En esencia, los derechos de Pl como los derechos de autor, las
patentesy las marcas pueden considerarse como cualquier otro derecho de propiedad, enla
medida en que permiten que los creadores o propietarios de la Pl se beneficien de sutrabajoo
desuinversiénenunacreacional darles el control sobre laformaen que se utiliza su propiedad.

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable
que lacompetenciaintente, tarde o temprano, fabricar productos semejantes o idénticos. En
algunos casos la competencia podrd aprovechar economias de escala, un mayor acceso al
mercado, mejores relaciones conlos principales distribuidores o acceso a recursos primarios
mas baratos, y porello podrafabricarun producto semejante oidéntico aun preciomas bajo, lo
que someterd alinnovador del producto o servicio original a unaintensa presion. Aveces esto
acaba porhundirla empresa del innovador original, entre otras cosas porque seguramente ha

Thttps://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf
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invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan
estosresultadosy se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva delinnovador.

Este es el motivo méas importante de que las pequefias y medianas empresas deban conside-
rar la posibilidad de proteger su laborinnovadoray creativa aprovechando el sistema de la PI,
que ofrece derechos exclusivos sobrelasinvenciones, dibujos o modelosindustriales, marcas,
software, obras literarias y artisticas y otros activos intangibles. La proteccion envirtud de las
leyes sobre Pl da la titularidad de una determinada innovacién u obra creativa, lo que limita de
modo efectivo las posibilidades de que lacompetencia copie oimite el producto.

Activosintangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias: activos fi-
sicos - que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura - y activos in-
tangibles - que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta lasideas, estrategias,
planes de negocios, marcas, dibujos o modelosy otros frutosintangibles del talento creativo e
innovadorde unaempresa. Estradicional quelos activos fisicos correspondan alaparte princi-
paldelvalordeunaempresa,ysehanconsiderado como elelemento principal para determinar
lacompetitividad de unaempresaenelmercado. Enlas Ultimas décadas esto hacambiado de
modo radical. Las empresas estan comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles
sonyamas valiosos que sus activos fisicos. Imaginemos por uninstante el valor de las empre-
sas de articulos deportivos, sibien Nike posee tiendas propiasy algunasinstalaciones, el valor
de la empresa de alrededor de 30 mil millones de ddlares en 2024, se basa primordialmente
en sus marcas reforzadas por algunos modelos y diseflos emblematicos que refuerzanla pre-
cepcion de Nike entre sus clientes. El valor de la empresa reside en su propiedad intelectual
mayoritariamente, no poseen activos fisicos relevantes parala ecuacion.

Hoy en dia muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor
parte de lafabricacion a otras empresasy centran casi exclusivamente su actividad enla crea-
cion de nuevos productos y dibujos o modelosy enla promocidon de sus marcas (o marcas re-
gistradas)afinde atraeralosclientes. Los productos se disefianenlaempresa, perolafabrica-
cion puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede
sermuy limitado, pero el valor de sus activosintangibles (como lareputacidon de sumarca, la ti-
tularidad de derechos exclusivos a tecnologias esenciales o a disefios atractivos, o ambas co-
sas), que sonlo esencial de su éxito, es muy elevado. Aoctubre de 2024, el valorde mercado de
laempresa Apple era de 3,5 billones de ddlares, una empresa que se destaca porla constan-
te innovacion de sus productos, la cual no posee fabricas propias, con tan solo un pufiado de
tiendas fisicas y edificios su valor reside en bienes intangibles sostenidos principalmente por
patentes, derecho de autor (software propio en sus dispositivos), marcas y disefio industrial.

La proteccionjuridica delos activosintangibles mediante la titularidad de los derechos de Pl
hace posible eluso exclusivo de estos activos enlosnegociosy convierte los activosintangi-
bles enderechos de propiedad exclusiva, sibien porun periodo de tiempo limitado.



La clave parala Propiedad Intelectual

Cuando Apple subcontrata la fabricacion de sus productos lo hace en gran parte porque lo
que impulsa la venta de sus productos son sus disefios creativos, su tecnologia propiay su
marca o marcas registradas, todo lo cual es su propiedad privada exclusiva gracias a la uti-
lizacion efectiva de la proteccion que ofrece el sistema de la Pl. Cambios en legislaciones,
medidas aduaneras o de promocion fiscal pueden llevar a la empresa a mudar rapidamente
los lugares donde fabrican los productos, lo vital es el bien inmaterial que contienen. En de-
finitiva, la proteccion de la Pl hace que los activos intangibles sean “algo mas tangibles” al
convertirlos en activos exclusivos.

2. ;De queée forma puedo proteger mi
propiedad intelectual?

Segunsea el caracterde sus activosintangibles, laley le ofrece diferentes instrumentos juridi-
cos para protegerlos.

» Los productos y procesos innovadores pueden protegerse mediante patentes y modelos
de utilidad;

» Los disefios creativos, incluidos los disefios textiles, mediante la proteccién de los dibujos
omodelosindustriales;

» Lasmarcas, mediante la proteccion de marcaregistrada;

» Las micro plaquetas, mediante la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de
circuitosintegrados;

» Las denominaciones de mercancias de una determinada calidad o reputacion atribuible a
su origen geografico, mediante la protecciéndelaindicacion geografica;

» Lossecretos comerciales, mediante la proteccidon de informacidn confidencial de valor co-
mercial;

» Lasobrasculturales, artisticasy literarias, y también, los programas informaticos y bases de
datos, mediante los derechos de autory derechos conexos.

La Pl se subdivide en general en dos ramas principales: 1) la propiedad industrial, que abarca

las primeras seis categorias de las siete indicadas supra; y 2) los derechos de autory derechos
conexos, que abarcan la Ultima categoria. Esimportante familiarizarse con esta terminologia.

Cadauno de los medios de proteccion de los derechos de Pl citados se expone con mas por-
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menores enlas secciones siguientes.

Un producto, muchos derechos de PI

DOLBY.
ATMOS"

Desde sulanzamiento en 2012, Dolby Atmos, desarrollado por Dolby Laboratories, se ha conso-
lidado como una tecnologia de sonido envolvente tridimensional ampliamente adoptada en la
industria audiovisual. Esta innovacién permite la localizacion precisa de fuentes sonoras en un
espacio tridimensional, mejorando significativamente la experiencia auditiva en salas de cine,
dispositivosmoviles, auriculares, televisores, videojuegosy plataformas de streaming. Suadop-
ciongeneralizadaporempresasliderescomo Samsung, LG, Sony, Microsoft (Xbox), Apple Music,
Disney+, Netflix, Tidal, entre otras, responde a un modelo de licenciamiento de propiedad inte-
lectual, mediante el cual estas compafias incorporan la tecnologia en sus productos a cambio
del pago de regalias. A pesar de la competencia entre dichas marcas, Dolby Atmos se ha trans-
formado en un estandar para el sonido de alta calidad, lo que demuestra cdmo una tecnologia
protegida por derechos de propiedad intelectual puede alcanzar un grado de penetracion tal
que suuso se vuelve practicamente imprescindible en ciertos segmentos del mercado.

Asi vemos gue una multiplicidad de productos bien variados pueden contener diversos dere-
chos de propiedad intelectual y a la par contener una licencia de Dolby Atmos para potenciar el
atractivo entre los consumidores. Un reproductor sonido Hi-Fi puede contener un lujoso disefio
estético, protegido comomodeloindustrial, sumarca comercial, protegida generalmente como
marcaregistrada. A suvez contienen software propio que controla el funcionamiento del dispo-
sitivo protegido porderecho de autor. Asimismo, una serie de licencias de activosintangibles de
Dolby Atmos paraintegrar la tecnologia tanto a nivel software como a nivel hardware, asimismo
licenciamiento de la marca de Dolby Laboratories para incorporarla al producto o al empaque
para que los consumidores identifiquen dicha tecnologia presente como sinénimo de buen au-
dio. A suvezdicha tecnologia puede serimplementada para ser trasmitida via conexion por ca-
ble, interactuando conunestandarcomo es HDMI2, o por sistemainalambrico via Bluetooth3.

La multiplicidad de derechos de Pi se extiende, porejemplo a plataformas de streaming que a
suvezson productores de contenido original propio, entre las cualidades técnicas de sus pro-
ductos para serincorporadas ala plataforma ofrecen calidad de audio Dolby Atmos, para que

2HDMlesunatecnologiaque permitelatransmision de videoy audio digital de alta calidad entre dispositivos, como
televisores, consolas de videojuegos, computadorasy proyectores. Fue desarrolladaen 2002 porun consorcio de
empresastecnoldgicas, incluyendo Sony, Hitachi, Toshiba, Panasonic, Philips, SiliconImage e Intel. La tecnologia
estéprotegido poruna carterade patentes que cubren sus especificaciones técnicas. Estas patentes sonadminis-
tradas porlaorganizacion HDMI Licensing Administrator, Inc.

3TecnologiadesarrolladaporlaempresaEricssonenladécadade1990yluego estandarizada porungrupo indus-
trialllamado Bluetooth Special Interest Group (SIG) que hoy incluye aempresas como Apple, Intel, Microsoft, Nokia
yLenovo,yque poseenunconjunto de patentes quelicencianjunto conlamarca.
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lamisma pueda serdisfrutada porlos usuarios de la plataforma en televisoresinteligentes que
a suvez tambiénincorporarla misma tecnologia. Aqui también observamos que las peliculas,
series, musica reproducidas con tecnologia Dolby Atmos estan generalmente protegidas por
derechosde autor(anoserquelaproteccionhayacaducado)y que quiendeseainterpretarpor
ejemplo la musica en publico, distribuirla, emitirla por radio, traducir la musica a otros idiomas
o utilizar su contenido con otros medios comerciales tiene que pedir autorizacidn al musico o
compositor o a una organizacion de gestion colectiva que representa al musico o compositor
y administra sus derechos.

PEDolby Atmos

Fuente: ultimea.com

Escoger la proteccion adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes uti-
lizando diferentes derechos de Pl, es importante que los empresarios conozcan el sistema y
puedanelegirconfundamento como desean protegersus derechosde unmodo eficazen fun-
cidondelos costos, afinde evitarlas copias e imitaciones de lacompetencia.

Porlotanto, los empresarios que deseanlanzarun nuevo producto deben considerar qué carac-
teristicas favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras pala-
bras ;qué hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad a los consumidores? O
¢qué eslo que distingue este producto de los productos fabricados porla competencia? ;Es un
rasgo técnicoinnovador? ;Es el dibujo o modelo del producto? ;Eslamarca? ;Sonlos elementos
creativos, artisticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede dar al empresa-
rio una idea inicial sobre como debe proceder para proteger el nuevo producto y obtener asila
exclusividad del motivo o motivos mas probables del éxito del producto en elmercado. Aveces
puede dominar un Unico aspecto; en otras ocasiones puede ser una combinacion de aspectos
diferentes lo que induce al consumidor a adoptar la decision critica de comprarun determinado
producto cuando hay todaunagamade productos competidores en oferta. Segunseanlasrea-
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lidadesdelmercado, puedendedicarse atencidonyrecursosaunouotroaspecto, o aunacombi-
nacion de tipos diferentes de derechos de Pl para un determinado producto.

Ademas, el sistema de derechos de Pl esta evolucionando en el sentido de que las mismas
partes de un producto pueden protegerse de modo distinto. Por ejemplo, una forma exterior
nueva de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del
producto, los rasgos funcionales de laforma puede protegerse mediante una o mas patentes,
las caracteristicas estéticas de la forma mediante derechos de dibujo o modelo, derechos de
autor, 0 ambas cosas, y si se cumplen determinados requisitos, como marca registrada.

Ejemplos de ello lo encontramos en variadas industrias, desde teléfonos moviles hasta la in-
dustria automovilistica. Una empresa automotriz puede presentar un concept car en un Saldn
del Automoévilde Ginebra, un simple dibujo o magueta en el cual se expresalavision que laem-
presa quiere imprimirle a su préximo producto. Dicho disefio no es definitivo, y suele distar del
real. Ya encontramos una primera proteccién para dicho disefio conceptual, luego llegara el
caso de llevar dicho modelo a produccién. El proceso estard seguramente protegido por un
periodo bajo secreto industrial, es comun incluso encontrar ya los modelos de produccién en
etapa de prueba camuflados para evitar dar alaluz el disefio definitivo. Luego encontraremos
diversosderechos de propiedadintelectual aplicados almodelo delautomavil, porejemploun
nuevo nombre, con el consiguiente registro de marca, disefioy modelo industrial, fuertemente
presente en los automaviles, la zona de la parrilla, las dpticas suelen ser muy importantes ala
hora de determinarla estética del vehiculo. Muchas veces dichas formas no son sélo estéticas,
cobran una dimension extra en cuanto a prestaciones o funcionalidad siendo susceptibles de
proteccidén porpatentes. Porlo tanto, larespuestafinalpuede no serclaray amenudo convie-
ne consultaraunexperto en Pl para prepararuna estrategia completa de Pl para su producto.

Sea cual fuere la decisidn final, siempre es aconsejable empezar protegiendo porlo menosla
marca comercial. Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo
producto, el éxito del producto aumentard inmediatamente el valor de lamarcay se convertira
enunaparte esencialdelaimagenylaidentidad del producto. jPero quiza entonces ya seade-
masiado tarde! (Véase lapregunta4.)

3. ;Porqué debo tenerencuentala
propiedad intelectual al tomar la decision de
exportar?

Alelaborarelplande exportaciény antesde emprenderlaactividad exportadora,lamayoriade
las empresas pasan generalmente por todas o algunas de las siguientes etapas, que resultan
fundamentales:

» ldentificarlos potenciales mercados de exportacion adecuados;
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Calcularlas necesidades delademanday delos mercados;
Encontrarsocioslocalesy canales de distribucién;
Adaptar el producto, sudisefo, marca o embalaje al nuevo mercado;

Negociary firmaracuerdos contractuales conrepresentantes comerciales que se dediquen
alaexportacion, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciatarios, etc.;

Determinarlos precios para distintos mercados de exportacion;
Presupuestarlos gastos de exportaciény recaudar fondos;

Efectuarlas disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;
Anunciary comercializar el producto enlos mercados de exportacion;

Participarenferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros paises.

Existenvariasrazonesporlasque conviene que unaempresatengaencuentalascuestionesde
Pl alahora de planificar su estrategia de exportacion. En primer lugar, estd el hecho de que la

propiedad intelectual desempefia una funcidonimportante y amenudo fundamental enla ma-

yoria de las etapas sefaladas anteriormente. A continuacion, se facilitan algunos ejemplos a
modo deilustracion:

Elprecio del producto dependerd enparte delamedidaen quelos consumidores delmercado
de exportacionreconozcany valorenlamarca, asicomo de la existencia de productos similares
oidénticos (lo que podria estarlimitado pormedio de la proteccidn delos derechos de Pl).

Alahorade obtenerfinanciamiento o capitalizacion, poseer patentes sobrelosaspectosin-
novadores del producto o el proceso resulta a menudo Util para convencer alos inversores,
a los empresarios de capital riesgo o a los bancos de las oportunidades comerciales que
presenta el producto.

Para adaptar el producto, su disefo, marca o embalaje alos mercados de exportacion sera
necesaria una labor creativa o inventiva que puede estar protegida mediante el sistema de
Pl, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.

Enlanegociaciénde acuerdos conlos socios tendrd que tener en cuentalas cuestionesre-
lativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en caso de
gue el producto sea fabricado en otro pais o sea modificado, empaquetado o distribuido
porsocios de otro pais. (Véase la pregunta 48.)

La comercializacion del producto dependera enormemente de la imagen de la empresa,
plasmadafundamentalmente en sumarca, y si éstano esta protegida seriaimposible o mu-
cho mas dificil hacer valer sus derechos al respecto en caso de copia o imitacidn por parte
de competidores.

El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podra depender de siya ha
solicitado la proteccidn para sus invenciones o disefios, puesto que divulgar prematura-
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mente la labor innovadora podria ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar
la proteccidn en una etapa posterior (salvo que exista un “plazo de gracia” en determinadas
circunstancias enelpaisencuestion, algo que estd presente ennuestralegislacién, perono
esunestandarentodoslos paises). (Véase la pregunta 30.)

Ademads, puede haberinformacidén comercial confidencial relativa a todos o ala mayoria de
los elementos mencionados enlas etapasanteriores. Dichainformacionse beneficiaradela
protecciéndel secreto comercial o delaprotecciéncontralacompetencia desleal siempre
ycuando sedivulgue Unicamente enfuncidndelasnecesidadesytrashabersidofirmadoun
acuerdo de confidencialidad o de no divulgacion. El planyla estrategia de exportaciénensi
son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estaraninteresadas en que sigan
siendo confidencialesy no se divulguen alos competidores. (Véase lapregunta 38.)

Otra razdn importante para tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual es que
gracias a ellas las empresas pueden fortalecer su posicion en los mercados de exportacidn e
impedir que otras empresas imiten o copien una obra protegida por el derecho de autor, las
caracteristicas funcionales de un producto, su marca o su disefio. Si el producto tiene éxito en
otro pais, esprobable que tarde o temprano las empresas competidoras fabriquen un produc-
to parecido o idéntico que compita con el producto en cuestion. Sin contar con la proteccion
que ofrecen los derechos de Pl sera dificil o imposible impedir la aparicion de imitadores y la
consiguiente pérdida de beneficios puede ser muy importante.

UnatercerarazonparatenerencuentalascuestionesdePlesquelaprotecciondelosderechos
de Pl puede facilitar el acceso de las empresas a nuevos mercados mediante la concesion de
licencias, franquicias, el establecimiento de empresas mixtas u otros acuerdos contractuales
conotrasempresas. Gracias alosderechos de Plsuempresapuede negociaracuerdosparala
produccién, comercializacidn, distribucién o suministro de productosy servicios enmercados
de otros paises. Asimismo, esta estrategia le facilita un mayor poder de negociacién ala hora
de negociar licencias tecnoldgicas con otras empresas que pueden estar interesadas en las
tecnologias, obras protegidas porelderecho de autor, disefios, marcas, etc., que usted posea.

Pordltimo, sino se tienenen cuentalas cuestiones de Pl, pueden producirse pérdidas importantes
o funestas si se considera que sus productos infringen los derechos de Pl de otros titulares en el
mercado de exportacion de que se trate. Aun cuando una invencion, disefio o marca no esté pro-
tegido en su propio pais, esto no significa que alguien no lo haya protegido en el mercado de ex-
portacién. Porejemplo, cabe la posibilidad de que su producto posea caracteristicas funcionales
o estéticas que no estén protegidas en su pais de origen, pero que estén sujetas ala proteccionde
los derechos de Pl de terceros enun mercado de exportacion. También puede darse este caso en
relacion con las marcas. Al momento de planificar estrategias de exportacion, deberd indagarse
los mercados de destino en cuanto a la libertad de operar, es decir, que no haya propiedad inte-
lectual de terceros que potencialmente se pueda infringir. La inteligencia competitiva o vigilancia
tecnoldgica son conceptos alos cuales debenlas empresas exportadoras familiarizarse.

Ademas, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un
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acuerdo de licencia con otraempresa, obteniendo de este modo unalicencia para venderun pro-
ducto dado en sumercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto enlos mercados
de exportacién. Enlos contratos delicencia se especificala exclusividad territorialy el dmbito de la
licenciay esimportante tenerencuentaestacuestionalahoradenegociardichosacuerdos. (Véa-
selapreguntadé.)

4. ;Cuales sonlos erroresrelativos ala
propiedad intelectual que cometen con
mayor frecuencia los exportadores?

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de laimportancia de proteger sus activos de
propiedadintelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan aimi-
tadores o falsificadores o cuando han sido acusados de infringir los derechos de otros. Porlo
tanto, al elaborar el plany la estrategia de exportacién es importante conocer el entorno de la
propiedad intelectual en el posible mercado de exportacién al igual que los demas aspectos
del ambito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que come-
tenlos exportadores figuranlos siguientes:

» Creer que la proteccion de la Pl es universal. Muchos exportadores creen que al solicitar
la proteccién de una marca, patente o disefio industrial en su propio pais ya estan automa-
ticamente protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de Pl tienen caracter
territorial, y las oficinas de propiedad intelectual Unicamente otorgan proteccidn paralaju-
risdiccion nacional (o regional) pertinente. Es decir, si pretenden proteccién enun mercado
de destino, no basta con tener una marca o una patente nacional, sino que deberan buscar
registrar alli sus derechos de propiedad industrial. Cada destino de exportacidn es un re-
gistro independiente donde deberan tomar una decisiéon. Unicamente en la esfera de los
derechos de autorhay una protecciéon ampliay automatica en gran mayoria de los paises.

» Suponer que las legislaciones y procedimientos para la proteccion de los derechos de PI
son iguales en todo el mundo. Aungue se ha producido una importante armonizacién de las
legislacionesy procedimientos para la protecciéon de los derechos de propiedad intelectual
entodoelmundo, existen numerosas esferas enlas que se producendiferenciasimportantes
entre los paises. Los Estados Unidos sirven de ejemplo a ese respecto, en la esfera marcaria,
uno delos derechosindustriales mas utilizados porlos exportadore, la Oficina de marcas po-
see un sistema donde diferencia solicitudes de marcas en uso (en el pais o extranjero) y nue-
vos registros de marcas que se pretenden comercializar. Son procedimientos distintos con
sus particularidades, mientras que la mayoria de los demas paises el registro se centraenla
la fecha de solicitud sin atender el uso previo. Asimismo, no todos los paises ofrecen el mis-
mo abanico deregistro de propiedad industrial para proteger un determinado producto. Por
ejemplo los modelos de utilidad son una herramienta muy utilizada en Alemania, Argentina o
Brasil, pero el mismo producto en el Reino Unido o Canada deberd buscar protecciénenuna
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figura distinta asociada arequisitos de las patentes un tanto morigerados. En definitiva, habra
proteccidén enambos sistemas, pero con diferente alcancey caracteristicas.

No verificar si una marca ya ha sido registrada o esta siendo utilizada por competidores
enelmercado de exportacion. Siutiliza en otro pais unamarca que seaidénticaosimilarala
que hasido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa para productos o servicios
similares podria considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca.
Es posible que se pida que deje de utilizar dicha marca o que pague determinados dafios
porinfraccion,lo que puede suponerunduro golpe parala estrategia de comercializaciény
exportacion de suempresa. Serd fundamental efectuar una bUsqueda de marcas en el co-
rrespondiente mercado de exportacidn antes de iniciar sus actividades y preferentemente
antes de seleccionarlamarca. (Véase lapregunta 25.)

No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccion. Solicitar la proteccion
de la Pl en varias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puede resultar caro. Los sis-
temas regionales e internacionales de proteccion, cuando estan disponibles, son un me-
dio eficazde solicitarla proteccion dela Pl envarios paises. Sibien Argentinano es parte de
sistemas deregistroregionales ointernacionales, el mercado de destino puede contarcon
ventajas competitivas importantes al aprovechar estos sistemas. Por ejemplo, un destino
recurrente paramuchos productos suele serelmercado europeo, allipodremos tomarven-
tajascomolo eslamarcacomunitaria de la Unidn Europea (Véanse las preguntas 62 a 65.)

Solicitar demasiado tarde la proteccion de la Pl en otro pais. En los mercados de expor-
tacion debe solicitar la proteccion de algunos derechos de propiedad intelectual, como
los relativos a las patentesy los disefios industriales, dentro de un determinado periodo de
tiempo a partirde la fecha enla que la ha solicitado en el mercado nacional. A este periodo
se hacereferenciageneralmente porelnombre de “fechade prioridad”, que esdeunafoen
elcaso delas patentesy de seis meses en el de los dibujos o modelos industriales. En caso
de que no solicite proteccién en esos paises durante el periodo de prioridad, podria ser di-
ficil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien
gratuitamente suinvencién o disefio. (Véase la pregunta 60.)

Divulgarinformacion demasiado temprano o sin que existaun acuerdo de confidencialidad o
de nodivulgacion. Siusted divulga informacidn sobre su Ultimainnovacion o sunuevo disefio a
posibles socios comerciales, agentes de exportacion, distribuidores o a cualquier otrapersona
antes de solicitar la proteccidn o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confi-
dencialidad puede perderlos derechos sobre suinvencion o disefio. De hecho, es posible que
su producto innovador deje de ser considerado nuevoy, por lo tanto, patentable o que alguien
mas pueda solicitarla proteccion porpatente, excluyéndole a usted del uso de su propiainven-
cién. También puede sucederlo mismo enel caso de los dibujos o modelos industriales.

Infringirlos derechos de Pl de otros. Puede salirle muy caro exportar sus productos sinhaber
verificado siinfringen los derechos de Pl de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo,
si ha obtenido licencias de tecnologia de otras empresas, debera asegurarse de que tiene
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derecho aexportar el producto que incorpore dicha tecnologia a fin de evitarinfringirlos de-
rechos deltitular o de distribuidores autorizados. Sise considera que sus productosinfringen
los derechos de otros, podran serretenidos enla fronteray podrdimpedirse o cancelarse por
completo sudistribucion, lo cual puede resultarmuy costoso o funesto para suempresa.

No dejar claralatitularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratarla fabri-
cacidnen el exterior. Muchas empresas subcontratanla creacion, fabricacion o disefio de pro-
ductos a otras empresas, amenudo en otros paises. Sinembargo, confrecuencialas empresas
se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos paises o de especificar
en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o0 modelos, las
invenciones, los programas informaticos, etc. El peligro principal que correnlas empresas es el
de quesurjanmalentendidos acercadelatitularidad delos derechosde Plentrelaempresaque
subcontratalatareaylaempresacontratada para ejecutarla. (Véase lapregunta 43.)

Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no estan pro-
tegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes. En lugar de exportar un
producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa
Unica o de regalias. A menudo, en el contrato de licencia figuran cldusulas para compartir
los conocimientos tecnoldgicos, asi como para autorizar a fabricar o vender el producto
puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, esimportan-
te asegurarse de que los derechos de Pl relativos al producto objeto de lalicencia han sido
protegidos adecuadamente en el pais en cuestiony de que han sido incluidas las clausulas
adecuadas para esclarecerquiénes el titularde esos derechos. (Véase la pregunta 46.)

Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestion. Existen numerosos
casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mer-
cado de otro pais y se dan cuenta posteriormente de que su marca esinadecuada para ese
mercado especifico ya que: a) lamarca posee connotaciones negativas en el idioma o cul-
turalocal o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de Pl sobre
labase delos denominados motivos absolutos, en Argentina, laley 22.362 enelart. 3inc. ),
dispone que no podranregistrarse como marcas las palabras, dibujos y demas signos con-
trarios alamoraly alas buenas costumbres. (Véase lapregunta 20.)

Cuando se planea elacceso a mercados globales, la estrategia marcaria es fundamental. Mar-
cas pensadas para multiples destinos, como lo son las automovilisticas suelen encontrar es-
cenariosincomodos al saltar de un continente a otro. Un ejemplo de ello es Mistusbishi Pajero,
un SUV del fabricante japonés que llamo asi a su modelo en honor a un felino sudamericano,
el Leopardus pajeros, cuyo habitat son los pajonales. Paraddjicamente en muchos paises lati-
noamericanos dicho vocablo posee connotaciones negativas, porlo que Mistsubishioptd por
designarlo como Montero. Luego de varias generaciones del SUV utilizando ambas marcas, fi-
nalmente el fabricante unificd ladesignacion anivel globalcomo Montero, la alternativaparaun
mercado regional termindimponiéndose.
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En conclusion, existen amplias razones para asegurarse de que se tienen en debida conside-
racion las cuestiones de propiedad intelectual al elaborar el plan de exportacion y de que se
tomanlas medidas necesarias paravelarporque a)no se tome porsorpresaalaempresainfrin-
giendo los derechos de Pl de otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de
aprovecharse dela creatividady la capacidad inventiva de su propia empresa.

5. Una vezprotegidos mis derechos de
propiedad intelectual en mi pais, ;quedan
protegidos automaticamente en el extranjero?

Esimportante recordar una vez mas que los derechos de Pl son “derechos territoriales” lo que
significa que en general sélo estan protegidos en el pais (por ejemplo, Argentina) o la region
[por ejemplo, lamarca comunitaria de los paises miembros de la Unién Europea*] donde se ha
solicitado y obtenido la proteccién. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debi-
damente la solicitud de proteccién de su patentes, marcas o dibujos o modelos industriales
ensumercado nacional,y ala que se han concedido estos derechos, puede descubrir pronto
que estos derechos no ofrecen proteccion en los mercados de exportacion, a no ser que se
hayan solicitadolos mismos derechos enla oficinanacional (oregional)delaPldelmercadode
exportacionen cuestidny que esta oficinalos haya concedido. Para tenerinformaciénsobre la
manera de proteger su Plen el extranjero véase la pregunta 61.

Excepciones

Hay algunas excepciones a esta norma que vale la pena mencionar brevemente. En primer lu-
gar, en algunos paises (principalmente los paises cuyo sistema juridico se basa en el “sistema
juridico anglosajon (“Common Law”)” como Australia, los Estados Unidos, la India y el Reino
Unido) las marcas pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utiliza-
dolamarcaencuestiondentro de uno de estos territorios disfrutara de cierta proteccion, aun-
que no se hayaregistrado. Sin embargo, incluso enlos paises donde las marcas pueden estar
protegidas por el uso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendra
una proteccion mucho mas soliday sucumplimiento serd bastante mas facily menos engorro-
so.Véase masinformacion sobre marcas enlapregunta19.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales
para su proteccién, como los derechos de autor y derechos conexos, no requieren para su
proteccidn el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artistica
o literaria (categoria que comprende también los programas informaticos) esta protegida au-
tomaticamente cuando se ha creado la obra o en algunos paises cuando ha quedado fijadaen

“LaEUIPO esla Oficinade Propiedad Intelectual delaUnién Europea encargada de gestionarlas marcasylos dise-
fosdelaUnidénEuropeahttps://www.euipo.europa.eu/es
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alguna forma material. En cuanto ala proteccién en el extranjero, las obras creadas por nacio-
nales o residentes de un pais parte en el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras
Literarias o Artisticas o miembro de la OrganizaciénMundial del Comercio (OMC) o que residen
en estos paises quedaran protegidas automaticamente en todos los demas paises que son
parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmente
mas de 160 paises.

No obstante, lo mencionado, algunos paisesauncontienenensulegislacionresabios formalis-
tas, es decirquerequieren el registro de obras para concederun espectro amplio de derecho,
en especial para sus ciudadanos. Ejemplo de ello es Argentina, donde es conveniente hacer el
registro de las obras ante la Direccién Nacional de Derecho de Autor para evitar posibles esce-
narios de incertidumbre legal.

Hechas las aclaraciones, en todos los demas casos presentar una solicitud de proteccion de
los derechos de Pl es unrequisito previoimportante para conseguirla proteccién en otros pai-
ses. Como sucede a menudo con la proteccion de la Pl, es esencial adoptar medidas con |a
suficiente antelacién para poder:

» Cumplirlos plazos parasolicitarlos derechos de Pl en el extranjero (véase la pregunta 60);
» Limitarelriesgo deimitaciones o copias directas;

» Descubrir a tiempo si el producto que se exportara infringe los derechos de Pl de otros ti-
tulares de derechos a fin de evitar los pleitos caros o verse incapacitado para introducir el
producto enelmercado deseado;

» Hacermadsfacillanegociacion delicencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con
otras empresas sintemor aperderlos derechos de Plen beneficio de otros.

(La pregunta 61 contiene informacién sobre la manera de proteger los derechos de Pl en otros
paises.)

6. ;Protegen todos los paises la propiedad
intelectual?

Practicamente todos los paises del mundo tienen leyes que protegen la Pl. Alo largo de los afios
ha habido una importante armonizacion de las leyes sobre la Pl, y hoy en dia la mayoria de los pai-
ses han promulgado leyes que estipulan las formas principales de proteccién de la Pl (patentes,
marcas registradas, dibujos o modelosindustriales y derechos de autory derechos conexos). Por
armonizacién o estandarizacion nos referimos a que, para un mismo producto o servicio, enlos di-
ferentes paiseslaformade obtenerlaproteccionyelalcance delamismaes muy similar,encontra-
mos unlenguaje comun alahorade hablarde activosintangibles enmercados globalizados.
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Los dos pilares basicos del sistema internacional de la Pl son los Convenios de Paris y de Berna,
que se aprobaron en 1883y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para
garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias y valores. En 1995, conla en-
tradaenvigordelosacuerdosfundacionales dela Organizacién Mundialdel Comercio, se consi-
guidunaarmonizacionadicional. Enefecto, todoslos miembros dela OMC (166 paises enfebrero
de 2025) hanratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelec-
tualrelacionados conel Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que esta-
blece normas minimas parala proteccion de las principales formas de los derechos de PI.

Enlos ultimos afos, las nuevas tecnologias, como Internet, la biotecnologia o la reciente Inte-
ligencia Artificial generativa han planteado continuamente nuevos desafios al sistema. Dife-
rentes paises responden a estos problemas de modos ligeramente diferentes, pero cada vez
mas se esta procurando asegurar que siga el proceso de armonizacién. Porejemplo, el Tratado
de la OMPI sobre Derecho de Autory el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucién
y Fonogramas, llamados también “tratados Internet”, que entraron en vigor en marzo y mayo
de 2002, respectivamente, son tratados que establecen los fundamente juridicos para salva-
guardarlosintereses delos creadores en el ciberespacio, permitiendo alos compositores, ar-
tistas, escritores, intérpretes y productores de fonogramas utilizar Internet con confianza para
crear, distribuiry controlarla utilizacidon de sus obras dentro del entorno digital.

De todos modos, esimportante recordar que persisten diferencias significativas en el funcio-
namiento del sistema de la Pl en distintos paises o regiones y es fundamental comprobar qué
dice lalegislacién pertinente sobre la Pl o consultar a un abogado de la Pl para conocer mejor
los pormenores del sistema dela Plen el pais que interese a suempresa.

7. :Donde puedo encontrar informacion
sobre la proteccion de la propiedad
intelectual y los procedimientos conexos en
distintos paises?

El mejorlugar para empezar a buscar informacion sobre las normas y procedimientos de pro-
teccién delaPlen su pais o en otro pais es en la oficina u oficinas encargadas de protegerla Pl
delcorrespondiente pais. Las oficinasde laPlson érganos delsector publico que generalmen-
te dependen de algun ministerio del Estado (porejemplo, el Ministerio de Economia o Ministe-
rio deIndustria).

En algunos paises hay una sola oficina de la Pl que se ocupa de todos los derechos de Pl (por
ejemplo, la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual -DINAPI- en Argentina), pero en mu-
chos otros paises hay una oficina paralos derechos de propiedad industrial (patentes, marcas
registradas y dibujos o modelos industriales, etc.) lamada generalmente oficina de la propie-
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dad industrial, y una oficina separada para la administracién de los derechos de autory dere-
chosconexos. Enuntercergrupo de paises, laconcesionde patentesy elregistrode marcas es
responsabilidad de distintas oficinas. Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la Pl
(incluidas las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de au-
tor) pueden encontrarse en el siguiente sitioweb: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.

Los agentesy abogados de la Pl pueden ser también fuentes Utiles de informacidny asesora-
miento sobre cuestiones de Pl. Los agentesy abogados dela Plson personas que prestan ser-
vicio del sector privado y que estan calificados para representar a clientes durante el proceso
de solicitudy para defender alos clientes ante los tribunales enlos pleitos planteados cuando
surgen controversias sobre laPl. Muchos paises exigen alas empresas extranjeras que contra-
tenaunagente nacional dela Pl parapodersolicitaruna patente o marcaregistrada.

Porultimo, se puede consultarlalegislaciénnacional de unpais dado para obtenerinformacion
sobrelaprotecciéndelaPlenese pais. Elsitioweb dela OMPlcomprende una colecciéndele-
yesnacionales sobrelaPlque puede consultarse gratuitamente enlineaen https:.//www.wipo.

int/es/web/wipolex/.

8. ;Como puedo hacer valer mis derechos de
P1?

Laobservanciadelosderechos de propiedadintelectual (Pl) constituye uncomponente esen-
cialenlaarquitecturajuridica delcomerciointernacional contemporaneo. Este concepto hace
referencia al conjunto de mecanismos legales, administrativos y judiciales que se despliegan
cuando se produce unainfraccién alos derechos de Pl. La observancia posee una doble finali-
dad:ponerfinalainfracciony disuadir sureiteraciony, alaparque se buscareparar el perjuicio
econdémicoyreputacional sufrido porlostitulareslegitimos. Desde unaperspectivacomercial,
la observancia efectiva de estos derechos fortalece la confianza en los mercados, incentivala
inversion extranjera directa (IED), y protege los activos intangibles que constituyen el capital
competitivodelasempresas enlas cadenas globales de valor. Una efectiva observanciadelos
derechos de propiedad intelectual propicia un ambiente apto paralainnovacién.

El derecho internacional de la PI, particularmente a través del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), adop-
tado en el marco de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), establece normasy estan-
dares minimos para la observancia. En su Parte lll, el Acuerdo impone a los Estados miembros
la obligacion de disponer de procedimientos judiciales eficaces para hacer valer estos de-
rechos, incluyendo medidas cautelares, acciones civiles y administrativas, mecanismos de
frontera y, en ciertos casos, sanciones penales. Los paises poseen libertad para determinar
la forma concreta de incorporacidn y aplicacidn interna de dichas medidas, garantizando un
equilibrio adecuado entre los intereses privados de los titulares y los objetivos publicos, como
elacceso al conocimientoy el comercio legitimo.
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Lasinfracciones de derechos de Pl suelen configurarse de diversas formas, todas con conse-
cuencias juridicas relevantes. En materia de marcas, la infraccidon incluye el uso no autorizado
de signos idénticos o similares que generen riesgo de confusion respecto del origen empre-
sarial de los bienes o servicios. En sumodalidad maés grave, esta conducta configura la falsifi-
cacién, enlaque sereproduce una marcaregistrada de maneraidéntica para productosidén-
ticos, lo cual constituye una infraccion dolosa. En cuanto alos derechos de autor, la infraccion
puede abarcar desde lareproducciony distribucidn sin autorizacidn del autor o titular hastala
pirateria, que implica la copia sistematica y no autorizada de obras protegidas. Las patentes
se infringen mediante la fabricacién, venta o importacién de productos o procesos patenta-
dossinconsentimiento del titular, mientras que, en el caso de los disefiosindustriales, lainfrac-
cionocurre cuando sefabrican, comercializan oimportan productos que incorporanundisefio
registrado o sustancialmente similar sin autorizacién. Por su parte, el uso indebido de indica-
ciones geograficas genera una falsa asociacion entre el producto y una regién especifica, le-
sionando tanto al consumidor como a los productores legitimos. Finalmente, la violacion de
secretos comerciales se configura ante actos de apropiacién o divulgacién no autorizada de
informacion confidencial mediante practicas desleales como el espionaje industrial, laruptura
de acuerdos de confidencialidad o el abuso de confianza.

Desde una perspectiva operativa, las acciones de observancia pueden activarse en distintas
etapasdelacadenade comercio exterior.Enelpunto de origen, los titulares de derechos pue-
den solicitar medidas cautelares para prevenir la salida de productos infractores. En frontera,
las autoridades aduaneras pueden aplicar medidas ex oficio (sin la intervencion del titular) o a
solicitud de parte para retener mercancias sospechosas de vulnerar derechos de Pl. Ya en el
mercado de destino, se puedeninterponer acciones judiciales o administrativas orientadas al
retirodelmercado de productosinfractores, eldecomiso de mercancias, laindemnizacion por
dafosy perjuicios, y laimposicion de sanciones penales en casos graves. Como vemos, sal-
vo las acciones ex oficio en frontera, las medidas estan a cargo del titular o sus licenciatarios
o distribuidores. La observancia de derechos de Pl es una responsabilidad y debe ejercerse
de manera proactiva. Los costos asociados a la observancia pueden ser elevados en algunas
circunstancias, pero deben ser evaluados con asistencia profesional. Una defensa erratica
o inconsistente puede generar graves perjuicios para el titular. Es importante resolver a nivel
contractuallas obligaciones de las partes alahora de ejercerla defensa de los derechos de PI,
en especial enlos mercados de destino donde el titular de derechos esta en una posicién de
desventaja pordesconocer el ambito de observancialocal.

Estos mecanismos sonespecialmenterelevantes parasectores sensiblescomo el farmacéuti-
co, automotriz, textil, tecnoldgicoy agroalimentario, donde la apropiaciénindebida de activos
intangibles puede tenerunimpacto directo sobre lacompetitividad exportadora, lasaluddela
poblaciénylareputaciéninternacional de los paises productores.

En definitiva, la observancia eficaz de los derechos de Pl es una condicién necesaria para el
comercio legal, transparente y justo, y su implementacion eficaz fortalece la infraestructura
legal de los paises y el acceso a mercados sofisticados y protegidos por normas multilatera-
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les de comercio. En este sentido, tanto los actores publicos como privados del ecosistema
de comercio exterior —autoridades aduaneras, entidades de control, cdmaras binacionales,
operadores logisticos y empresas exportadoras— deben comprender la naturaleza juridica 'y
operativadelaPl,nosolocomounderecho, sinocomounactivo estratégico querequiere pro-
tecciéncontinua enlos entornos cadavezmas globalizados e inmediatos, a través de la digita-
lizacidn, del comerciointernacional.
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9. ;:Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido para proteger unainvencion. La patente da a
sutitularelderecho exclusivo aimpedirque otros explotencomercialmentelainvencion duran-
te un periodo limitado de tiempo, acambio derevelarlainvencién al publico. Por consiguiente,
el propietario de la patente (su titular) puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a
la venta, vendan o importen la invencién patentada sin permiso, y pueden demandar a quien
explote lainvencion patentada sin su autorizacions.

Esevidentemente cierto que notodaslas empresas desarrollaninvenciones patentables, pero
también es equivocado creer que las patentes se aplican Unicamente a procesos y productos
fisicos y quimicos complejos, o que sdlo son Utiles para grandes empresas. En general puede
conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnologia, desde sefialadores magnéti-
cos paralibros hasta complejos farmacos. Existen ya miles de patentes para productos de uso
diariocomo lapiceras, jeringas, telas o bicicletas.

Para obtenerunapatente hay que presentaruna solicitud ala oficinanacional oregional de pa-
tentes. En el formulario de solicitud debera describir la solucidn técnica que trae aparejada su
invencidon y compararla con tecnologias anteriores ya existentes en la misma esfera o campo
tecnologico. Los formularios de solicitud pueden conseguirse online en la web la de la oficina
de patentes. Véase enlapregunta 62 informacionsobre como obtenerlaproteccion de paten-
te enotros paises.

EnArgentina este derecho exclusivo se concede porun periodo limitado de tiempo de 20 afios
desdelafechadepresentaciondelasolicitud, o desdelafechade prioridadinvocada, siempre
que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento, y el derecho exclusivo
concedido porla patente seravalido Unicamente en el pais donde se ha pedido la proteccion.

No se proporciona automaticamente proteccidn juridica contra una violacién (infraccion) de
los derechos de patente, sino sélo cuando el titular la exige. Por consiguiente, los titulares de
patentes debenvigilarlas actividades comerciales delos competidores siquieren que sus de-
rechos de patente serespeten.

5Lasnormastécnicas puedenincluirtecnologias protegidas por patentes esenciales, es decir, aquellas sinlas
cualesno se podriacumplirconlanormasininfringir derechos de propiedadintelectual. En estos casos, serequiere
obtenerunalicenciadeltitulardelapatente, lo que puedeimplicar el pago deregalias. Aunque muchas organiza-
cionesde desarrollo de normas desaconsejanincluirtecnologias patentadas, lo aceptanensituaciones justificadas
porrazonestécnicas. Cuando esto ocurre, se suele solicitar al titular de la patente que ofrezcalicencias en condi-
cionesjustas, razonablesyno discriminatorias. Aveces, lasnormas permiten elegirentre varias tecnologias, algunas
patentadasy otrasno. Sinembargo, cuandolaUnicaopciénviable esunatecnologia patentada, lasempresas
debenasegurarse de contar conlaautorizacién correspondiente para evitar conflictos legales. Enciertos casos, los
titulares pueden ofrecerlicenciaslibres deregalias, aunque no estan obligados a hacerlo.
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10. ;Como puedo determinar si mi producto
es patentable?

Su producto, para ser patentable, deberd cumplirlas siguientes condiciones:

¥

» Corresponderauntema patentable;

v

» Serunainvencion;

¥

» Poseernovedad;

¥

» Presentaruna actividad inventiva;

N

» Teneruna posible aplicaciénindustrial.

En Argentinalas patentes se conceden para protegerinvenciones¢. ;Qué es unainvencion? Se
define como una solucién a un problema técnico. El problema puede ser viejo o nuevo, pero
la solucién ha de ser nueva para que pueda merecer el nombre de invencidn. Descubrir sim-
plemente algo que ya existe en la naturaleza, a lo que llamamos descubrimiento, no es unain-
vencion. Hay que agregar unaintervencién humana. Unainvencion no es necesariamente algo
complejo o de alta tecnologia. Incluso un clip o un mondadientes puede ser una invencion si
resuelve de formanovedosaun problema técnico anterior.

Sibienes cierto que algunasinvenciones son consecuencia de unlargo proceso de investiga-
cionydesarrollo (I+D) o de grandes inversiones, es facilencontrar ejemplos de invenciones del
pasado, simples peroimportantes, en muchos aspectos de lavida diaria.

Unainvencion debe satisfacer, las siguientes condiciones para ser protegida por una patente;
debecorresponderauntema patentable; debepresentarunelementodenovedad, asaber, al-
guna caracteristica nueva que no figure en el acervo de conocimientos existente de su dmbito
técnico. Este acervo de conocimientos existente se llama “estado de la técnica”. La invencidn
debe presentarunaactividadinventivaque no podria serdeducidafacilmente porunapersona
con un conocimiento medio del dmbito técnico. Finalmente, el tema de que trata debe tener
una posible aplicaciénindustrial.

Elemento de novedad

Unainvencion es nueva (o enla terminologia del derecho de patentes) “existe novedad” si hay
una diferencia entre lainvenciény el conocimiento actual del “estado de la técnica”.

En la ley de patentes de Argentina, serd considerada novedosa toda invencién que no esté
comprendidaen el estado de latécnica entendiendo este Ultimo como el conjunto de conoci-
mientos técnicos que se han hecho publicos antes de la fecha de presentacién de la solicitud

¢Decreton®260/1996,texto ordenado 1996 delaLey de patentes de invencidny modelos de utilidadn® 24.481ht-
tps://servicios.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/25000-29999/27289/norma.htm

//35//


https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27289/norma.htm
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27289/norma.htm

La clave parala Propiedad Intelectual

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripcién oral o escri-
ta, por la explotacion o por cualquier otro medio de difusidon o informacién, en el pais o en el
extranjero. Lo que puede incluirse en el “estado de la técnica” difiere ligeramente de un pais
a otro. En Argentina, por ejemplo, hemos visto que una invencidn descrita en una publicacion
impresa disponible en algun lugar del mundo o conocida o utilizada en algun lugar del mundo,
constituye estado de latécnicay por consiguiente puede destruirlanovedad de suinvencion.
Por consiguiente, publicaruna descripcion de suinvencion antes de patentarla puede conver-
tir esta invencién en algo sin novedad y por lo tanto en algo no patentable. En algunos paises,
las utilizaciones orales en el extranjero no se incluirdn como estado de la técnica porque son
dificiles de demostrar.

Unfactorimportante alahorade evaluarlanovedadeslo que se conoce como plazo de gracia.
Unplazo que algunos paises prevénde hastal2 meses desde elmomentoenque elinventorre-
velaunainvencién, periodo durante el cual el inventor puede presentar su solicitud de protec-
cion de patente sin que la invencidn pierda novedad. Este plazo es muy importante y no suele
serconocido pormuchos emprendedores. Afectarlanovedad es quizas el errormascomunen
elqueincurrenlosinnovadores. Este plazo abre posibilidades para prevenir efectos negativos
ante ciertasdivulgaciones. Argentinalo dispone el plazo de graciaensuart. 5 al establecerque
la divulgacion de una invencidén no afectara su novedad, cuando dentro de un afio previo a la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el
inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invencidn por cualquier medio de co-
municacion o la hayan exhibido en una exposicidén nacional o internacional. Al presentarse la
solicitud correspondiente deberaincluirse ladocumentacion comprobatoria enlas condicio-
nes que establezcaelreglamento de estaley.

Actividad inventiva

Se considerara que una invencién comprende una “actividad inventiva” si, en relacion con el
estado de una técnica determinada, el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan en
formaevidente parauna personanormalmente versadaenlamateriatécnica correspondiente;
en otras palabras, no ha de ser posible que un experto medio consiga lainvencidén conun sim-
ple trabajo derutina.

Esta es una prueba subjetiva dificil de explicary dificil de aplicar. Hay un nimero considerable
de casos enlos que el examinadory el solicitante, o el abogado/agente de patentes, estan en
desacuerdo sobre el caracterinventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces|la
decisidénrecaerd enuntribunal. No esraro que las decisiones de un examinador de una oficina
de patentes seanrevocadas porunadecisionjudicial o que una decisién de un tribunal de nivel
inferior searevocada porun tribunal de instancia superior.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, segun anteriores decisiones ju-
diciales son los siguientes: simple cambio de tamafo; hacer algo portatil; inversién de partes;
cambio de materiales; agregacion; o la simple sustitucion poruna parte o funcién equivalente.
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Todo esto no se considera que sea suficientemente inventivo para merecer una patente. Sinem-
bargo, puede merecerprotecciénen calidad de modelo de utilidad, yen Argentina esta estable-
cidoenelart. 23 cuando permite laadecuaciéoncomo tal delasolicitud de patente. Esimportan-
te aclararque no puederealizarse la adecuacion ensentido inverso. (Véase lapregunta13.)

Aplicacion industrial

Una invencién ha de poder fabricarse o utilizarse en algun tipo de industria. Esto significa que
lainvencion ha de adoptar la forma practica de un aparato o dispositivo, de un producto como
un material o sustancia nuevos o de un proceso o método de una operacion industrial. En pala-
brasdelaley argentina habra aplicaciénindustrial cuando el objeto de lainvencién conduzcaala
obtencién de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la
agricultura, laindustriaforestal, la ganaderia,lapesca,lamineria, lasindustrias de transformacion
propiamente dichas y los servicios. De lo mencionado se entiende por industria, en su sentido
mas amplio, todo lo distinto de una actividad puramente intelectual o estética. Unaideaensino
puede patentarse sino esunainvencion que se considera dotada de aplicacionindustrial.

Temas no patentables

Ademas, no todo lo que la gente entiende como invenciones es patentable. Para poder me-
recerla proteccién de patente, unainvencién ha de corresponder conla definicion de untema
patentable. Siusted estainteresado enprotegersuinvenciénconunapatente, deberconsultar
primero la definicidén legal de tema patentable en sus leyes nacionales sobre patentes, porque
estas definiciones varian de un pais a otro.

Segunlaley sobre patentes argentina, no seran patentables:

» Los descubrimientos, las teorias cientificasy los métodos matematicos;
» Lasobrasliterarias o artisticas o cualquier otra creacién estética, asicomolas obras cientificas;

» Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o
paraactividades econdmico-comerciales, asicomolos programas de computacion;

» Lasformasde presentaciondeinformacion;

» Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagndstico aplicables al cuerpo
humanoy losrelativos a animales;

» Layuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su varia-
cion de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de sucombinacidn o fu-
sidon de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funcio-
nes caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no
obvio parauntécnico enlamateria;y

» Todaclase de materiavivay sustancias preexistentes enla naturaleza.
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Asimismo, laley decide que no seran patentables;

» Lasinvenciones cuya explotacion en el territorio de la Republica Argentina deba impedirse
para proteger el orden publico olamoralidad, la salud o lavida de las personas o de los ani-
males o para preservarlos vegetales o evitardafios graves al medio ambiente;

» Latotalidad del material bioldgico y genético existente en la naturaleza o su réplica, enlos
procesos bioldgicos implicitos en la reproduccién animal, vegetal y humana, incluidos los
procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicacion en condi-
cionesnormalesylibres, talcomo ocurre enlanaturaleza;

» Las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencial-
mente bioldgicos para su produccion, sin perjuicio de la proteccion especial conferida por
lalLey 20.247 ylaque eventualmente resulte de conformidad conlas convencionesinterna-
cionales delas que el pais sea parte.

11. ;Por qué debo patentar mis productos o
procesos innovadores?

Patentar las invenciones de su empresa puede ser muy ventajoso y puede proporcionar a su
empresa los derechos exclusivos para utilizar y explotar la invencidn durante 20 afios desde
la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Ademas, la proteccién de patente puede
proporcionar también:

» Una posicion fuerte en el mercado. Los derechos exclusivos hacen posible impedir que
otros utilicen comercialmente la invencion patentada, lo que reduce la competencia y le
permite establecerse en elmercado con mayor fuerza.

» Rendimientos mayores de lainversiéon. Después de haberinvertido una cantidad conside-
rable dedineroytiempoeneldesarrollodel productoinnovador, usted podria, alamparo de
estos derechos exclusivos, comercializar lainvencion, lo que le permitiria obtener un rendi-
miento mayor de lainversion.

» Oportunidad para vender o conceder enlicencialainvencion. Sidecide no explotar usted
mismo la patente, tiene la opcién de venderla o de conceder enlicencia a otra empresalos
derechos para comercializarla. Escoger esta Ultima opcidn significa aprovechar la patente
para ganar ingresos por regalias mediante la concesidn en licencia de la invencién paten-
tada a otras empresas que tenganla capacidad de comercializarla. Esto no sélo le ahorrara
dinero, sino que le proporcionara una fuente de ingresos por su invencion, o por las inven-
ciones delos empleados, sin necesidad deinvertir en sucomercializacion.

» Mayor poder de negociacidn. Si usted esta en proceso de adquirir los derechos de uti-
lizacidn de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su cartera de
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patentes mejorara su capacidad de negociacidn. Es decir que sus patentes pueden tener
un interés considerable para la empresa con la que esté negociando y que usted podria
concertar licencias cruzadas mediante las cuales se podrian, en definitiva, intercambiar
los derechos de patente entre suempresay laotra.

» Imagen positiva para suempresa. Los interlocutores comerciales, inversoresy accionistas
pueden considerarla cartera de patentes de suempresa como demostracion de un alto ni-
vel de especializacidény capacidad tecnoldgica. Esto puede resultar Util para obtener fon-
dos, encontrar nuevos socios comercialesy elevar el valorde mercado de suempresa.

12. ;Qué sucede si no patento mis productos
o procesos innovadores?

Patentar quiza no sea siempre la solucién adecuada para sunegocio. Es aconsejable ponderar
cuidadosamente los costosy beneficios dela proteccion de patente, antes de iniciarel proce-
so. Porconsiguiente, es preciso que usted comprenda qué podria suceder sisuempresa deci-
dierano patentarunainvencién patentable.

» Podriapatentarlaotrapersona. Cuando mas de unapersonaoempresapresentansolicitu-
des de patente paralamismainvenciénenunpais, tiene derecho alapatentela primeraper-
sonaoempresaque presentalasolicitud. Esto significaque, siusted no patentaenabsoluto
sus invenciones o las invenciones desarrolladas por sus empleados, o si presenta su soli-
citud demasiado tarde, otra persona - que puede haber desarrollado mas tarde la misma
invencidénounainvencionequivalente - podria conseguiruna patente. Eltitular dela patente
podra entonces excluir legitimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades a
la continuacién de la utilizacién previa (cuando lalegislacién sobre patentes prevea esta ex-
cepcidn)osolicitarasuempresa que pague derechos de licencia para utilizar lainvencion.

» La competencia se aprovechara de su invencion. Si el producto tiene éxito, muchas otras
empresas competidoras pueden sentirse tentadas de fabricar el mismo producto utilizan-
do suinvencion, pero sin tener que pagar por este uso. Las empresas mas grandes pueden
aprovecharlas economias de escala para fabricar el producto de modo mas baratoy com-
petir con un precio de mercado mas favorable. Esto puede reducir considerablemente su
participacion en el mercado con este producto. Pequefias empresas competidoras pue-
den fabricar el mismo productoy a menudo venderlo a precios inferiores porque no tienen
querecuperarlos gastos deinvestigaciénydesarrollo (I + D)enlos que ustedinvirtid. Incluso
lacompetencia, en busqueda de abaratar costos puede confeccionar productos similares
conuna calidadinferiorafectando indirectamente laimagen de sus productos.

» Quedarangravemente obstaculizadaslas posibilidades de concederenlicencialatecno-
logia, venderla o transferirla. Nadie esta dispuesto apagar porel derecho a utilizaralgo que
no pertenece anadie. Sinlaproteccion de la Plquedan gravemente disminuidas las oportu-
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nidades para conceder en licencia la tecnologia a terceros a cambio de regalias. Ademas,
cuando se celebren negociaciones para transferir un determinado desarrollo tecnoldgico
sinque exista proteccidéndelaPlsobre latecnologiaencuestién, las partes no desearanre-
velar susinvenciones, porgque temeran que la otra parte pueda “salir corriendo conlainven-
cion”. La proteccion de patente limita los riesgos de que esto suceda, porque el titularde la
patente tiene la exclusividadlegal sobre la utilizacidon de lainvencidn.

El éxito enuna mano

Durante la crisis econdmica argentina de comienzos de los 2000, Hugo Olivera
transformé unanecesidadenunaoportunidad alinventarel Descorjet, un dispositivo
innovador para abrir botellas de vino espumoso de manerarapida, seguray sencilla.
A partir de una anécdota que revelaba los riesgos del método tradicional de aper-
tura, y con el respaldo técnico de su socio Roberto Cardén, desarrollé un prototipo
funcionalque, en 2000, fue objeto de una solicitud de patente nacional, que resultd
en una patente concedida (AR035562B1). Entendiendo la importancia estratégica
delapropiedadintelectual, Descorjet fue protegido no solo por patentes en mas de
25 paises (como EE.UU., México, Brasil, Australia y la Union Europea), sino también
mediante el registro de marcas y disefios industriales. Las patentes concedidas se
convirtieronenunactivointangible esencial.

FIG. 6

VOEgE
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Estaestrategia solidade proteccidonde patentesy gestion de Plresultd clave para atraerinver-
sidn privada, consolidar la estructura comercial de Descorjet SAy permitir su expansion inter-
nacional. La propiedad de los titulos de Pl permitié a la empresa mantener el control exclusivo
sobre la fabricacidny comercializacidn del producto, ademas de facilitar mejoras posteriores
tambiénpatentadascomoinnovacionesincrementales. Conunaproduccidénaescalaindustrial
en China de varias decenas de miles de unidades anuales y presencia en mercados globales,
Descorjet esun caso emblematico de coémo una adecuada protecciénlegal delainnovaciony
elrapido despliegue de unaestrategiade Plpuede serlabase del éxito empresarial sostenible.

13. ;Qué es un modelo de utilidad?

En Argentina, al igual que algunos paises, ciertas invenciones pueden protegerse mediante

modelos de utilidad, que se conocentambién por “patentes de innovacién”, “innovaciones de
utilidad” o “patentes de corto plazo”.

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes de inven-
cidonsonlassiguientes:

» Losrequisitos para obtenerun modelo de utilidad son menos estrictos que para las paten-
tes. Sibiensiempre debe satisfacerse elrequisito de la “novedad”, los requisitos de la “acti-
vidadinventiva” sonmucho maslaxos oincluso no existen. Enla practica, se utilizala protec-
cion mediante modelos de utilidad parainnovaciones menores que quizas no satisfaganlos
criterios de patentabilidad.

» Elplazo de duraciondelaproteccion pormodelos de utilidad es mas corto que el de las pa-
tentes, 10 ahos enelcaso de Argentina, eimprorrogable.

» Lasoficinas de patentes no suelenrealizar examen de fondo de las solicitudes con anterioridad
alregistro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente mas sencilloy
rapidoyde unaduracion promedio de seis meses. Enel caso de Argentina se realizaexamende
fondo paracorroborar que se cumplenlos requisitos de novedady aplicacionindustrial.

» Sonmucho mas econdmicos de obtenery mantenerlos modelos de utilidad.

» La proteccidon mediante modelos de utilidad puede obtenerse Unicamente para ciertos
campos delatecnologiay se aplicaUnicamente a productosy no a procesos. En Argentina,
los modelos de utilidad estan destinados solamente a disposicidon o forma nueva obtenida
o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos
conocidos que se prestenaun trabajo practico, en cuantoimporten una mejor utilizacionen
lafunciénaque esténdestinados.

Por consiguiente, el registro de un modelo de utilidad es un sistema mas adecuado que la pa-
tente sise precisa proteccion paraunproducto conunciclodevidacorto, o sise tiene especial
interés en evitarun periodo de esperalargo.

En Argentina se puede reconvertir una solicitud de patente en una solicitud de modelo de uti-
lidad en el caso de considerar que la invencion no cumple con los exigentes requisitos de la
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patente, pero sireune los requisitos del modelo de utilidad’. Es importante remarcar que una
solicitud de modelo de utilidad no puede serconvertida en solicitud de patente.

14. ;Cuales son los tramites administrativos
en Argentina para obtener la proteccionde
patente?

El primer paso para obtener una patente es rellenar una solicitud de patente. Los formularios
para solicitar patentes pueden obtenerse de manera electronica en la oficina nacional de pa-
tentes (formulario de solicitud de patentes INPI). Recordemos nuevamente que es importante

no divulgar suinvencion antes de rellenar la solicitud de patente. Una revelacion previa afecta
sus posibilidades de obtenerla patente, porque yano se considera que lainvencidon seanueva.

¢Como puedo saber que miinvencion es nueva?

Esesencialllevaracabounabusquedade patentes antes derellenarlasolicitud, pues elloindi-
cardsisuinvencién es nuevay porlo tanto si es probable que se patente. Usted puede realizar
labusquedapersonalmente orecurriralos servicios de unagente profesional de patentes para
que realice lainvestigacion. Las oficinas de patente tienen ahora bases de datos en linea gra-
tuitas sobre patentes, lo que permite realizaruna busqueda personalmente. (Hay masinforma-
cidonsobre patentesylautilizacion de las bases de datos de patentes enlapregunta18.)

¢Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente?

Es posible solicitar la proteccion de la patente sin recurrir a un agente de patentes, aunque es
recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que laredaccion
de la patente se hace de modo adecuado. Las personas extranjeras pueden solicitar una pa-
tente sin agente enlamedida que posean domicilio legal y electrénico en el pais, de lo contra-
rio deberan estarrepresentadas porunagente de patentes.

(Qué tramites realiza la oficina de patentes antes de conceder una patente?

Cuando la oficina de patentes harecibido una solicitud de patente lleva adelante una serie de
medidas antes de concederla. Las tres etapas fundamentales son las siguientes:

» Examendeforma;
» Examende fondo;

» Concesiony publicacién.

7 Art.23delaleyde Patentes.
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En cada una de estas etapas el procedimiento normal es que haya un didlogo, principalmente
porescrito, entreunexaminador de |la oficina de patentesy el solicitante. Elagente de patentes
puede actuarcomointermediario, recibircomunicaciones de la oficina de patentes, aconsejar
alsolicitante sobrelamejoractuaciénposible, seguirlasinstrucciones del solicitante yrespon-
derde acuerdo conellasalaoficinade patentes.

Examen de forma

Estaetapaconsiste encomprobarsise han cumplido todoslos trdmites precisos, porejemplo,
si el formulario de solicitud se ha rellenado adecuadamente y si contiene toda la informacion
pertinente. Se da al solicitante la oportunidad de corregir los defectos descubiertos durante
este examen; silos defectos no se corrigen enun plazo determinado la Oficina de Patentes re-
chazalasolicitud.

Examen de fondo

El objetivo de la busqueda es determinar el estado de la técnica en el &mbito concreto al cual
pertenece lainvencion. Al realizar este examen de fondo, la oficina de patentes repasa sus ar-
chivos para determinar si hay documentos que describen una solucién que seaidéntica o se-
mejante ala descritaenlaaplicacion.

El objeto del examen es asegurarse de que la aplicacion satisface determinadas condiciones
de patentabilidad. En definitiva, se trata de no concederla patente si:

» Lainvencion esta excluida de la proteccion de patente por disposiciones especificas de la
legislacion;

» Lainvencidnno esnueva, noimplicaunaactividadinventiva o no esindustrialmente aplicable;

» Lainvencionno esta descriptaadecuadamente de unmodo claroy completo.

Aligual que en el examen de forma, se da al solicitante la oportunidad de eliminar las objecio-
nes planteadas durante el examen sustantivo. Es muy comun ese tipo de vistas administrativas
conobservaciones del examinador, por ello es fundamental contar con asesoramiento de ca-
lidad desde elmomento de la solicitud. No todas las oficinas de patente realizanun examen de
fondo delas solicitudes de patente. En algunos paises se conceden las patentes sobre labase
del examen de forma. En tales casos, los tribunales verifican Unicamente en caso de contro-
versiaslavalidezreal de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Esun
detalle que debera tener en cuenta ala hora de analizar posibles mercados de destino, donde
quizaslaseguridad de unexamende fondo no esté presente.

Concesiony publicacion

Siel proceso de examen ha llegado a una conclusion favorable para el solicitante - es decir si
se hancumplido todos losrequisitos necesarios encuantoalaformayelfondo -y suponiendo
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queno se hapresentado ninguna oposicion o quelaoposicidonhasidoinfructuosa, laoficinade
patentes concederd una patente. Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina
de patentes:

» Losdatos delapatente seintroducenenelregistro de patentes.

» Se entrega al solicitante un Certificado de Concesidn; se trata de un documento juridico
que determinallatitularidad de la patente.

» La oficina de patentes publica en general el mismo documento de la patente. Muchas ofi-
cinas de patentes también publican la solicitud 18 meses después de lafecha de presenta-
cion(odelafechade prioridad; véase la definicidn enla pregunta 60).

Una vez concedida la patente deben pagarse anualidades para su mantenimiento dentro del
plazo. Encaso contrario, la patente caduca de pleno derecho y pasa a dominio publico.

15. ;{Quée costos tiene la proteccionde
patente en Argentina?

Los costos de una patente puedendividirse en cuatro tipos diferentes.

» Los costosrelativos alas tasas de aplicaciony otros derechos de tramitacion pagados alas
oficinas de patentes nacionales o regionales, en Argentina visitar sitio: https://www.argen-
tina.gob.ar/inpi/patentes-de-invencion-y-modelos-de-utilidad/tramites-de-patentes.

Estos gastos puedenvariarmucho de un pais a otro (puede obtenerse informacién sobre las
tasas directamente de las oficinas nacionales de la Pl) y suelen ser menores que los demas
gastos citados a continuacion.

» Los costosrelacionados conlos abogados o agentes de patentes que ayudan aredactarla
solicitud de patente. Elrecurso aunabogado o agente industrial esrecomendable dado su
experienciaalredactarun documento de patente.

» Los gastos de traduccion. Estos gastos sélo se dan si se pide proteccion de la Pl en paises
cuyo idioma oficial es diferente delidioma en que se ha preparado la solicitud. Estos costos
suelenserelevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.

» Tasas de mantenimiento. Estas tasas suelen pagarse a intervalos periddicos (por ejemplo,
cada afo o una vez cada cinco afios) a fin de mantener la aplicacién o de mantener viva la
patente. Como mencionamos, en Argentina el pago es anual, y se denomina ‘anualidades’.
También debe tenerse en cuenta el hecho de que las tasas anuales de mantenimiento sue-
len aumentar cuanto mas tiempo se mantiene la proteccion. Asisucede en Argentina, esca-
lonandotramosdelleral 3erafo, del4toal 6to, del 7moal10mo, del1lvo al15vo, y finalmente
del16vo hasta elvencimiento enlaanualidad del afio 20.
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SibienArgentinano esparte delsistemaPCTadministrado porla OMPI, esimportanterecordar
que paralas PYME que estan dispuestas a solicitarla protecciéon de patente envarios paises, el
PCT puede reducir considerablemente las tasas y simplificar los trdmites. Para mas informa-
cionsobre el PCTvéase lapregunta 62.

16. ;Como puede beneficiar ala empresala
informacion obtenida de las bases de datos
sobre patentes?

La “informacion sobre patentes” es informacidn técnicay juridica contenida en los documen-
tos de patentes publicados periddicamente por las oficinas de patentes. Un documento de
patente contiene la descripcidn completa de como funciona una invencién patentada y las
reivindicaciones hechas que determinan el alcance de la proteccion. También contiene datos
sobre quién patentd lainvencidny cuando se patentd, y facilita las pertinentes referencias bi-
bliograficas. Casi dos terceras partes de lainformacidén técnicarevelada enlas patentes no se
publica nunca en otros lugares, y el conjunto de documentos de patentes en todo el mundo
contiene aproximadamente 40 millones de articulos. Esto convierte la informacién de paten-
tesenlacoleccion mas grande de datos tecnoldgicos clasificados del mundo.

La informacidén de patentes puede ser Util alas PYME por una serie de razones. La mas impor-
tante es posiblemente que las patentes constituyen una fuente Unica de informacién técnica
que puede tener gran valor para la planificacién estratégica de negocios de las PYME. La ma-
yoria de las invenciones se revelan al publico por primera vez cuando se publica la patente (o
segun sean las leyes locales, la solicitud de patente). Por lo tanto, las patentes son una fuente
valiosa de informacion sobre las investigaciones e innovaciones actuales, disponible a menu-
do mucho antes de que los productos innovadores aparezcan en el mercado. La informacion
técnica contenida en los documentos de patentes puede facilitar alas PYME nociones esen-
ciales que serviran para:

» Evitargastosinnecesarios alinvestigarlo que ya se sabe;

» Determinary evaluar tecnologias para obtenerlicenciasy transferir tecnologia;

» Determinartecnologias alternativas;

» Estaraldiadelasultimas tecnologias en su propia drea técnica;

» Encontrar soluciones para problemas técnicos;

» Conseguirideas paraseguirinnovando.

Desdeelpuntodevistadelaestrategiade negocios de suempresa, lainformacién de patentes
puede ayudarle a:
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» Localizar socios comerciales;

» Localizar proveedoresy materiales;

» Vigilarlas actividades delos competidoresrealesy potenciales;
» |dentificarmercados nicho.

» Y, por ultimo, la informacion contenida en los documentos de patentes puede servir tam-
biénalas PYME para:

» Evitarposibles problemas deinfraccion;
» Evaluarla patentabilidad de sus propiasinvenciones;

» Oponerse alaconcesidon de patentes que entren en conflicto con sus propias patentes.

Ventajas de las patentes como una fuente de informacion técnica
Las patentes ofrecenventajas sobre otras fuentes de informacidn porque:

» Contieneninformacidon que amenudo no se divulga de otraforma;

» Tienenunformato relativamente estandar que comprende unresumen, informacién biblio-
grafica, ladescripcion de lainvencién (en la mayoria de los casos también con dibujos ilus-
trativos) y datos completos sobre el solicitante;

» Seclasifican porareastécnicas;
» Ofrecenejemplos sobre la aplicabilidad industrial de lainvencidn;

» Abarcan practicamente todaslas esferas delatecnologia.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacion Internacional de Patentes (IPC) se ha preparado principalmente para que sea
unsistemade clasificacidony posterior consultade documentos de patentes. El objetivo prima-
rio de laIPC es establecer uninstrumento eficaz de busqueda. A este fin intenta asegurar que
cadatema técnico tratado de unainvencién pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un
todoyno porclasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La IPC subdivide latec-
nologiaen 8secciones, 129 clases, 639 subclasesy casi80.000 grupos, que abarcantodoslos
ambitos de la tecnologia. En el momento actual son miembros de la IPC 65 paises y hay otros
paises que utilizan la IPC o variantes de ella para clasificar las patentes. Argentina es parte del
IPC desde 2008.

Hay masinformacion disponible sobrelalPC enhttps://www.wipo.int/classifications/ipc/es/
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17. ;Como debo leer un documento de
patente?

Esimportante entender qué aspecto tiene undocumento de patente, no sdlo conelfinde pre-
sentar solicitudes de patente, sino también para poder encontrar dentro de estos documen-
tos la informacidn técnica, juridica y/o comercial que se esta buscando. Los documentos de
patente estan estructurados en todo el mundo de modo relativamente semejantey, aparte de
algunasvariaciones, estan dispuestos generalmente del modo siguiente:

» Portada: sirve de resumen de la patente. Contiene informacion sobre la fecha de presenta-
cion, lafechade prioridad, lafechaenque se concedid lapatente (sise concedid), unnime-
rodeidentificaciéndelapatente, datos sobre elinventor, el solicitante y elagente de paten-
tes(siprocede), datos técnicosy de clasificacionyunresumen de la patente con un dibujo.

» Descripcioén: hadedescribircon suficientes pormenoreslainvenciéon de modo que unaper-
sonaversada enla misma area técnica pueda reproducir lainvencion a partir de la descrip-
cionylos dibujos. Enla practica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticasen el
caso de patentes de biotecnologia) en las que puede haber material adicional de apoyo en
disquete, CD u otros medios que se guarda separado del documento de patente.

» Reivindicaciones:indican el alcance de la proteccion. Se consideran generalmente la parte
masimportante de unapatente. Es esencial que lasreivindicaciones esténbienredactadas,
que declaren exactamente los aspectos de lainvencidn que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estan generalmente numeradas, siendo elnimero1lareivindicacion masampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
caciéndelapatente debe estarapoyada porla descripciénylos dibujos.

» Dibujos: ilustran pormenores técnicos de la invencion. Puede haber todos los dibujos que
se considere necesarios. En general los dibujos contienen nimeros de referencia para las
distintas partes o caracteristicas alas que puede referirse la descripcion.

» Informe de busqueda: lo suministra la oficina de patentes y contiene una lista de patentes,
libros, articulos de revistas, actas de conferencias, etc., que tienen alguna relacién con la
invencién en cuestion. Este informe puede serde graninterés, pero quienes buscanlos do-
cumentos de patentes para obtenerinformacionamenudoignoran elinforme.
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Amodo de ejemploincluimos una portada de solicitud de patente publicada enboletinde pa-
tentes del INPI

BOLETIN DE PATENTES N° 1418 - 05 De Febrero De 2025 33
(10) AR130960 A1 lNPI
(21) P230102955 |
(22) 03/11/2023

(30) US 63/422,370 03/11/2022
US 18/500,943 02/11/2023

(51) A63B 69/40

(54) SISTEMA Y METODO PARA UNA MAQUINA LANZADORA DE PELOTAS

(57) Se divulga una maquina lanzadora de pelotas que incluye una o mas ruedas de lanzamiento configuradas para impartir
movimiento a uno o mas pelotas, un bastidor unido a una o mas ruedas de lanzamiento, y un circuito de control
configurado para controlar la una o mas ruedas de lanzamiento. El circuito de control incluye un procesador, medio no
transitorio legible por ordenador, que tiene légica almacenada en el mismo y uno o mas sensores operativos, donde el uno
o mas sensores operativos estan configurados para obtener datos pertenecientes al funcionamiento de la maquina
lanzadora de pelotas, incluido el lanzamiento de un primer balén del uno o més pelotas. En algunas ocasiones, impartir
movimiento al uno o mas pelotas incluye girar una o mas ruedas de lanzamiento para provocar la entrega del uno o mas
pelotas a un jugador, en donde uno o mas pelotas son uno o mas pelotas de fatbol.

(71) TOCA FOOTBALL, INC.
2777 BRISTOL STREET, SUITE D, COSTA MESA, CALIFORNIA 92626, US

(72) RAPP, WAYNE MORTON - BAKER, LINDON ALFORD - GROS, RICHARD ALAN - MURPHY, DANIEL TAYLOR

(74) 502

(41) Fecha: 05/02/2025
Bol. Nro.: 1418

(10) Identificacién del Documento

(21) Nimero de Solicitud

(22) Fecha de Presentacién

(30) Datos de Prioridad

(41) Fecha de Puesta a Disposicién del Publico
(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edicién
(54) Titulo de la Invencion

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Nimero Matricula de Agente

(83) Depbsito Microorganismos

18. ;:Donde puedo buscar informacion sobre
patentes?

Al serlas patentes documentos publicos, las oficinas de la Pl ofrecen facilidades para que el pu-
blico en general pueda consultar las bases de datos sobre patente de modo gratuito; adema3s,
algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales
y de pago. Los agentes de patentes estan generalmente capacitados para buscar documentos
de patentesy amenudo lasempresasrecurren a ellos para obtenerlainformaciéon necesaria.
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Enlaces con bases de datos gratuitas y enlinearelativas a patentes

»

Buscador de patentes del INPI: https://portaltramites.inpi.gob.ar/PatenteConsultas/Bus-

quedaParametros

Buscador de dominio publico del INPI: https://portaltramites.inpi.gob.ar/PatenteConsul-

tas/BusquedaDominioPublico

Patenstscope dela OMPIpermite efectuarbuisquedas en122,0 millones de documentos de
patente, entrelos que se cuentan 5,1millones de solicitudesinternacionales de patente PCT
publicadas: https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf

ESPACENET desarrollado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) https://worldwide.es-
pacenet.com

Oficina Europea de Patentes (EPO) https://data.epo.org/expert-services/

Oficinade patentes de Estados Unidos (USPTO) https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/

Google Patents https:///patents.google.com

Patent Lens https://lens.org
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19. ;Qué es una marca?®

La marca es unsigno distintivo que permite a productores, comerciantes o proveedores dife-
renciar sus productos o servicios en el mercado. Esta funcion distintiva ayuda al consumidor
a elegir lo que desea y permite asociarlo a un fabricante determinado, beneficiando a la par
al titular de la marca con mayores ventas y ganancias. Adema3s, la marca garantiza una calidad
determinada, incentivando al consumidor a repetirla compra con la expectativa de obtenerla
misma calidad que en experiencias anteriores.

En Argentina, conformelaley 23.362 puedenregistrarse como marcas para distinguir produc-
tosy servicios: una o mas palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas;
los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; lasimagenes; las bandas; las com-
binaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases;
los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de nimeros; las letras y numeros
porsu dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintivay todo otro
signo con tal capacidad. Asimismo, se permiten el registro de formas menos tradicionales de
marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Colaola
barra de chocolate Toblerone), los signos sonoros (sonidos, como el rugido de ledn que pre-
cede las peliculas producidas por MGM), y los signos olfativos (olores, como los perfumes). El
limite para muchos paises es que para ser registrado como marca se admitan Unicamente los
signos que se aprecienvisualmente o que puedan serrepresentados graficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

» Permitir alos consumidores identificar el producto de una empresaya se trate de unbieno
deunservicio,afindedistinguirlo delos productosidénticos o similares delacompetencia.
Vemos asique unarazénfundamental de serdelas marcas esllevarinformaciony claridad al
mercado. Los consumidores que estan satisfechos con un determinado producto son mas
propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto, y extender esa confianza
depositada a otras lineas de productos del titular de la marca. Para ello es necesario que
puedandistinguirlo facilmente de otros productosidénticos o similares.

» Permitiralas empresas diferenciarsus productos delos delacompetencia. Porellolas mar-
casdesempefanunpapel primordial enlas estrategias de publicidady comercializaciénde
las empresas porque definen laimagen y reputacién de los productos de la empresa ante
los consumidores.

» Asimismo, las marcas incitan a las empresas ainvertir en el mantenimiento o lamejora de la
calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputacién de los productos relacio-
nados conunadeterminada marca.

8Lapalabra“marca”seusasiempre enlapresente guiareferidatanto amercancias(cuandolo corriente es utilizar
“marcade fabricaocomercio”)como aservicios (cuando engeneral se aplicanlas palabras “marcas de servicios”),
segunelcontexto. Véase enlapregunta 22 unabreve explicacién sobre las marcas de servicios.
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Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, registrando laempresay sunombre comercial en el registro de comer-
cio correspondiente a su jurisdiccion, el nombre quedard automaticamente protegido como
marca. Se trata de un error bastante comun. Es importante entender la diferencia entre los
nombres comercialesylas marcas.

El nombre comercial es el nombre completo de su empresa, por ejemplo, “Muebles Pampa
S.R.L.”, eidentifica a suempresa. Suele terminar con S.R.L.; S.A. u otra abreviatura similar que
denota el caracterjuridico delaempresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del pro-
ducto o productos de suempresa. Unaempresa puede ser titular de varias marcas, como es el
casode MueblesPampa S.R.L., que puede venderunos productos bajo elnombre de Muebles
Pampay otros bajo el de Pampa Office. Las empresas pueden utilizar una determinada marca
paraidentificartodos sus productos, unalinea de productos en particular, o un tipo especifico
de producto fabricado porla empresa. Algunas empresas también usan sunombre comercial
ounaparte delmismo como marca, en cuyo caso, deberian considerarregistrarlocomomarca
para obtener proteccion.

20. ;Qué no puede protegerse como marca?

Alahora de elegiruna marca es Util conocer las categorias de signos que no suelen aceptarse
paraelregistrocomo marca. Las solicitudes deregistrode marca se deniegansobrelabase de
los comunmente denominados “motivos absolutos” enlos siguientes casos.

» Términos genéricos. Los nombres, palabras y signos que constituyen la designacion necesa-
ria o habitual del producto o servicio a distinguir. Por ejemplo, si suempresa trata de registrarla
marca SILLA para vendersillas, lamarca serd denegadaya que “silla” es el término genérico del
producto.

» Términos descriptivos. Los nombres que sean descriptos de su naturaleza, funcion, cuali-
dades u otras caracteristicas Son palabras que suelen emplearse en el comercio para des-
cribirel producto en cuestiéon. Porejemplo, es probable que lamarca DULCE seadenegada
paracomercializar chocolates porserdescriptiva. De hecho, se considerariainjusto otorgar
a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar
sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPI-
DO”, “EL MEJOR”, “CLASICO” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a
menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, sera necesario renunciar
expresamente a la exclusividad de dicha parte de la marca para permitir que otros titulares
puedan utilizarlos asocidndolos a palabras o vocablos distintivos.

» Marcas genéricas. Losnombres, palabras, signosyfrases publicitarias que hayanpasado al
uso general antes de susolicitud deregistrono seran concedidas. Tampoco se protegenlas
frases publicitarias sin originalidad.
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» Formasy colores. Laformahabitual que se dé alos productosy el colornatural ointrinseco
delosproductosounsolocoloraplicado sobrelos mismos no podran serregistrados como
marcas. Sila forma del producto difiere de manera distintiva de la natural del producto, es
posible lograr su registro, un ejemplo claro es la barra de chocolate Toblerone emulando
con suforma enrepetidas porciones al monte Cervino. Similar situacion sucede con cierta
tonalidad de un color el cual no sea el natural del producto, sin poder acaparar el color en
general. Porejemplo, el violeta de los chocolates Cadbury o el lila de Milka, no pueden obs-
taculizareluso de otras gamas de violaceos para distinguir chocolates.

» Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engafiar o confundir a los
consumidores respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de ela-
boracién, funcién, origen de precio u otras caracteristicas de los productos o servicios a
distinguir. Por ejemplo, si se trata de comercializar margarinay se muestralaimagende una
vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciria al consumidor a
error, al asociarlamarca con productos ldcteos (es decir, conla manteca).

» Marcas consideradas contrarias al orden publico o la moral. Por lo general, las palabras
y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comunmente aceptadas de
moral y buenas costumbres en el pais donde se desea obtenerla proteccion no se pueden
registrar como marcas. Es importante considerar el contexto de época ala hora de evaluar
este obstaculo. Muchas marcas que eran consideradas contrarias a la moral hace tan solo
unas décadas sonaceptadas enlaactualidad.

» Lasbanderas, escudos de armas, sellos oficialesy emblemas de Estados o de organizacio-
nesinternacionales que hayan sido comunicados ala Oficina Internacional de la OMPI sue-
len excluirse de la posibilidad deregistro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con
marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al
mismo tipo de producto o directamente relacionados puede confundir a los consumidores.
La Oficina de marcas realiza una busqueda de antecedentes para determinar sila solicitud de
registro entra en conflicto con marcas preexistentes, (entre las que figuran marcas notorias no
registradas). Sila oficinaderegistro considera que sumarcaesidénticaaunaexistente o tansi-
milargue podriainducira confusidén conproductosidénticos o similares, sera denegada. Porlo
tanto, lo mejor realizar una busqueda previa de antecedentes y evitar utilizar marcas que pue-
dan causar confusién por su similitud a marcas existentes.

21. ;Por qué debo proteger mi marca?

Sibienlamayoria de las empresas comprenden elinterés que reviste el uso de las marcas para
diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo impor-
tante que es protegerlas a través del registro. Habida cuenta de la influencia que puede tener
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una marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es esencial que se le dé una
proteccién adecuada.

Usted puede proteger su marca registrandola. Registrar una marca otorga a la empresa el de-
recho exclusivo a utilizar la marca para distinguir ciertos productos o servicios. Esto impide que
otros comercialicen productosidénticos o semejantes conla misma marca o conunamarca se-
mejante queinduzca a error. Usted puede conceder su marca protegida enlicencia o en franqui-
ciaaotrasempresas, lo que proporciona unafuente adicional de ingresos a suempresa. Aveces
una marca protegida con una determinada reputacién entre los consumidores puede utilizarse
también para obtener financiacion de instituciones financieras como bancos o inversores de
riesgo que cadavezsonmas conscientes delaimportanciadelasmarcas parael éxito comercial.

Siusted no protege sumarca, otrasempresas podrianutilizar (a sabiendas o sinserconscientes
de ello) para sus propios productos el mismo signo o denominacién o una marca similar que
induzca a confusion. Sus competidores podrian aprovecharlareputaciony relaciones que us-
ted ha creado con sus clientes y asociados comerciales, confundiendo a los consumidores,
perjudicando la reputacion e imagen de suempresa, especialmente, si el productorival es de
calidadinferior.

Porlotanto, laprotecciéon de lamarcade su producto:

» Garantiza que los consumidores distingan los productos identificando el origen;
» Permite alas empresas diferenciar sus productos;

» Esuninstrumento de comercializacidony permite proyectarlaimagenylareputacionde una
empresa;

» Puede serobjeto de concesidndelicenciasy proporcionarunafuente directadeingresosa
través deregalias;

» Representaunfactordeterminante enlos acuerdos de franquicia;
» Puede serunimportante activo comercial;

» Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto
para fidelizarla clientela.

Enalgunos paises, engeneral de influenciaanglosajona, unamarcapuede protegerse también
mediante su utilizacion previa al registro. Las empresas que estén evaluando exportar a dichos
destinos no debenrelajarse en cuanto a la falta de registro. Es conveniente evaluar con un ex-
perto local el escenario y la conveniencia de realizar el registro marcario previo. Las ventajas
principales deregistrarlamarcaen estos casos son:

» Elregistro proporcionaunapruebadelosderechos, o que esespecialmenteimportante en
el caso de controversias con terceros;

» Puede presentarse la solicitud antes de utilizar la marca, con lo que se obtienen derechos
exclusivosincluso antes de empezar a comercializar su producto;
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» Elregistrohace mas facily baratala observancia;
» Lamarcaseincluye enelregistro;

» Puede ponerse allado delamarcaelsigno®o™

22. ;Cuales sonlos diferentes tipos de
marcas?

Marcas

Como se definid enla pregunta 19, las marcas son signos que permiten diferenciarlos produc-
tos o servicios producidos o suministrados porunaempresa delos delas demas.

Marca de servicio

La marca de servicio es de naturaleza muy similar ala marca de fabrica o de comercio. Ambas
son signos distintivos; las marcas de fabrica distinguen los productos de una empresa de los
delas demas, y las marcas de servicio cumplen la misma funcién enrelacién conlos servicios.
Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publici-
dad, restauracién, etc. Las marcas de servicio puedenregistrarse, renovarse, invalidarse y ce-
derse, y también pueden serobjeto delicencia, con sujecidn alas mismas condiciones que las
marcas de fabrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por
simismas no utilizan lamarca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para co-
mercializar sus productos (en Argentina se rige por la ley 26.355 y se solicita ante el INPI). La
asociacion establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de
calidad u origen geografico) y ofrece a cada una de las empresas la opcidon de usarlamarcaa
condicién de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de
comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado ten-
drian dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales mi-
noristaslas distribuyan. Un ejemplo de marca colectivaenlaregiénes Frutos delaTierraregis-
trada porla Asociacion Nacional de Productores Ecoldgicos (ANPE Pert), registrada en ante el
Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Propiedad Intelectual del Perd (INDE-
COPI). Estamarcaidentifica productos agroecoldgicos provenientes de la agricultura familiar.

De gran éxito es la marca MELINDA utilizada por los 5.200 productores de manzanas afinca-
dos en el Valle diNony en el Valle del Sole (Italia). Cada productor tiene el derecho de utilizar
la marca colectiva MELINDA, que pertenece al Consorcio Melinda, siempre que sus manzanas
cumplanlosrequisitosimpuestos por el consorcio.
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Marcas de certificacion

Las marcas de certificacionse conceden cuandoun producto o servicio satisface unasnormas
definidas, perono estanrestringidas aun grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda
certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas. Enla mayoria de los paises,
la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificacion es que las pri-
meras solo pueden ser usadas por un grupo especifico de empresas, por ejemplo, los miem-
bros de unaasociacion, mientras que las marcas de certificacion puede usarlas cualquiera que
cumplalasnormas estipuladas porel titular de lamarca de certificacion.

Uno de los requisitos mas importantes para obtener una marca de certificacion es que la en-
tidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestion
cumplenlas normas. Un ejemplo famoso de una marca de certificacién es la marca Woolmark,
gue puede aplicarse sdlo a articulos fabricados de modo demostrado conun100 % de lana.

Marcas notoriamente conocidas

Son las marcas consideradas muy conocidas por el consumidor en general. Dichas marcas,
notoriamente conocidas, gozan de mayor proteccién. Mientras que las marcas estan general-
mente protegidas contra la utilizacion de marcas tan similares que puedan causar confusion
soélo si estas Ultimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente co-
nocidas estan protegidas contralautilizacién de toda marca similar que puedainducira confu-
sion, incluso si esta Ultima se aplica a productos o servicios de otro tipo. La finalidad principal
de esa proteccidn reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputaciéon de
una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida, dafen su reputacidén orenombre
y endefinitiva afectenalos consumidores.

23. ;Qué debo tener en cuenta al seleccionar
O crear mi marca?

Laelecciénocreaciéndeunamarcaadecuadaesunfactordeterminante, yaque constituye un
elementoimportante de la estrategia de comercializacion de suempresa. Porlo tanto, ;como
ha de procederse para elegiruna marca que sea apropiada para un producto o productos de-
terminados? Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cuatro puntos enumerados
acontinuacion puedenresultar de utilidad:

» Lamarca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse. (Véase
lapregunta20.)

» Esrecomendable asegurarse de que, silamarcaestd formadaporunaomas palabras estas
palabras puedanleerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidady que se preste a
todo tipo de medios publicitarios.
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» Eltexto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los
idiomas de los mercados de exportacién potenciales.

» Lamarcano debe seridéntica o tan similar a otra que puedainducira confusiony el corres-
pondiente nombre de dominio (direccidn de Internet) debe estar disponible para su regis-
tro. (Véase enla pregunta 78 mas informacion sobre la relacion existente entre los nombres
dedominioylasmarcas.)

Alahora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideracidn las conse-
cuencias que conllevaralaeleccidondelostipos de palabras siguientes:

» Palabras inventadas o “fantasiosas”. Son palabras sin ningun significado intrinseco o real.
Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser mas faciles de proteger, dado que es mas
probable que se consideren distintivas. La otra carade lamoneda es que alos consumido-
reslesresultaramas dificilrecordarlasy que la publicidad de sus productos exigiramasima-
ginacién. Son ejemplos tipicos de ello Arcory Okebon.

» Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relacién con el producto que
anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es probable que
requieran mucha mas publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmen-
telamarcay el producto. Seria un ejemplo tipico de ello lamarca de computadoras Apple.

» Marcas sugerentes. Son marcas que insindan uno o varios atributos del producto. El atrac-
tivo de las marcas sugerentes es que actian como una forma de publicidad. Sin embargo,
entrafan el pequeno riesgo de que algunos paises consideren que la marca es demasiado
descriptivay denieguensuregistro. Unejemplo de marcasugerente serialacremasolar Co-
ppertone que sugiere el tono bronceado. En el ambito local Via Bariloche para transporte
de pasajeros al surdel pais o Todo Moda para accesoriosy prendas de vestir.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcasya
existentes. Es probable que nole permitanregistrarniunamarca que varie ligeramente de lamar-
canotoriamente conocida o famosa de un competidor, niuna que esté mal deletreada.

24. ;Como registro mis marcas en Argentina?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es presentar un formulario de solicitud de marca debidamente
cumplimentadoy pagarlastasas correspondientes ante el INPI. En el formulario figuran:

» Los datos deltitular, sea personafisicaoempresa;
» Unailustracién grafica de sumarca (a veces se exige un formato especifico);

» Especificar la clase de productos o servicios que se pretende registrar con una enumera-
ciondelos mismos.
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Las diferentes clases de productos y servicios, 45 en total, se encuentran determinadas por
la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de la cual
Argentina es parte. El sistema, establecido por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificacidn
internacional de productosy servicios que se aplica para el registro de marcas, consta de 34
clases para productos y de 11 para servicios. Con esta clasificacion se facilita la busqueda de
informacionenlas bases de datos nacionales e internacionales. Véase lapregunta 25.

La oficina de marcas

El proceso de tramitacion de las oficinas de marcas varia de un pais a otro, en Argentina com-
prende las siguientes etapas.

» Examende forma. La oficinade marcas examinalasolicitud paraasegurarse de que cumple
los requisitos o formalidades de cardcter administrativo, es decir, que se ha pagado la tasa
de solicitudy que el formulario de solicitud esta debidamente rellenado.

» Publicacidon y oposicion. Sino hay obstaculos formales la marca se publica en un boletin
oficial conobjeto de concederunplazo atercerosparaoponerse elregistro. Enalgunos pai-
ses, con sistemas de depdsito, lamarca se registray se publica, existiendo posteriormente
unplazo de tiempo para solicitarlainvalidacién del registro.

» Examendefondo. concluidalaetapade oposiciénde terceros sinprotestade competido-
res, la oficina de marcas examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos
sustantivos, y que laley de marcas del pais noimpide el registro del signo. En dicho examen
tambiénserealizalablsqueda de antecedentes afinde determinarsilamarcaentraencon-
flicto conmarcas similaresregistradas o solicitadasenlaclase o clases pertinentes. Encaso
devistas administrativaslas mismas seresuelven conla Oficina de Marcas. De existir oposi-
ciones deterceros, el solicitante deberd buscar el levantamiento de las mismas con el opo-
nente,ydenollegaraunacuerdo, resolverdla Oficinade Marcas sisonviables oinfundadas.

» Registro. Unavezque se hadecidido que no hay motivos paradenegarlasolicitud, oresuel-
taslas oposiciones seregistralamarcay se entregaun certificado de registro cuyo periodo
devalidezesde 10 afios.

» Renovacion. La marca puede serrenovada indefinidamente pagando las tasas de renova-
cion correspondientes, cumplidos los primeros 5 aflos de concedido o renovado un regis-
tro se debe declarar su uso, en caso de no de utilizarse, el registro puede caducar en rela-
cidonconlatotalidad delos productosy servicios o conalgunos de ellos.

El costo de la proteccion

Esimportante teneren cuentay presupuestaradecuadamente los costos asociados alacrea-
ciony elregistrode lamarca.
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» Lacreacién de unlogotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrafar cos-
tos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.

» Realizarunabusqueda de marcas también puede ocasionar costos (véase la pregunta 25).

» Elprocesoderegistroacarrea costos que varianenfunciondelnimero de paisesydelaca-
tegoriadelos productos olas clases de marcas parala que se solicita proteccion. Enel INPI,
usted puedeinformarse mas detalladamente sobre los costos asociados al registro de mar-
casenArgentina (https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas).

» Lasempresas querecurranaunagente de marcas paratramitarelregistroincurrirdnen gas-
tos adicionales, aunque probablemente ahorrardn bastante tiempoy esfuerzos.

Quien desee utilizaruna marca o que la utilicen terceros puede solicitar el registro. Esta perso-
napuede seruna persona natural o juridica.

25. ;Como puedo averiguar si existe la
posibilidad de que lamarca que he escogido
esté en conflicto con otras marcas registradas?
:;Qué es unabusqueda de marcas?

Antesde presentarunasolicitud deregistrode marca debe cerciorarse de que se hallevadoacabo
unabusqueda de marcas para estar seguro de que lamarca que piensa utilizar, o una similar, no ha
sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos. Es aconse-
jable realizar una busqueda de marcas no sélo en el propio pais sino también, si ello es posible, en
paises potenciales de exportaciéon afin de evitar problemas de infraccién enuna etapa posterior.

Puede realizar la busqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En
ambos casos, la busqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas o con-
sultando unabase de datos sobre marcasregistradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde
que esa busqueda sélo es preliminar. Quiza sea dificil asegurarse de que lamarca elegidano es
“similarhasta el punto de generarconfusidon” conunamarcaya existente cuyo registro seavalido.
De ahila utilidad de contar conla orientacion de un agente especializado en marcas que esté fa-
miliarizado conlos tramites que exige la oficinade marcasy conlajurisprudencia en ese dmbito.

Antesderecurriraunagente, usted puederealizarunabusqueda preliminarenelbuscadorgra-
tuito enlineadel INPl https://portaltramites.inpi.gob.ar/marcasconsultas/busgueda.

En el sitio web de la OMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en (Base
Mundial de Datos sobre Marcas (wipo.int)).

Como mencionamos, recuerde que las marcas estdn agrupadas en “clases” segunlos produc-
tos o servicios que identifican (véase la explicacion del sistema internacional de clasificacién
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en https://www.wipo.int/es/web/classification-nice). Por consiguiente es posible empezar a
familiarizarse de este modo conlas 45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

En el formulario de solicitud de marca se indican los productos o servicios para los que desea
registrarlamarcay agruparlos conarreglo a “clases”. Por clases se entienden las que incluye el
sistema de clasificacion de marcas, que permite almacenar ordenadamente informacion so-
bre marcasregistradas conforme alos diferentes tipos de productos o servicios. Se facilita asi
labusquedadeinformacion enlas bases de datos sobre marcas. Es esencial registrarlamarca
entodaslas clases enlas que se piense usarla. Algunos paises exigen una solicitud aparte para
cada clase de producto, mientras que otros permitenincluir varias clases en una sola solicitud.
EnArgentina, deberéaregistraruna solicitudindividual por cada clase que desea proteger.

ElSistemade ClasificacionInternacional de Productosy Servicios para el Registro de Marcas (o
Clasificacién de Niza), consta de 34 clases para productosy de 11 para servicios.

Ejemplo

;Cdémo se clasificanlos productos? Tomemos un ejemplo. Sisuempresa fabrica cuchillosy tene-
dores, debera solicitarla marca paralos productos correspondientes ala clase 8. Sinembargo, si
desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) conla

misma marca, deberaregistrartambiénlamarcaenrelacionconlos productosdelaclase 21.

26. ;Qué necesito saber para poder utilizar
una marca?

Requisitos de uso

Unavezregistradala marca sino se usa durante un determinado periodo de tiempo podra ser
eliminadadelregistro de marcas porcaducidad. El objetivo de ello es garantizar que el registro
sehahechoconlaintenciéndeutilizarrealmente lamarcaenelmercadoyno simplemente para
obstaculizarsu utilizacion porotros. Concedidalamarca, alos5afos enArgentina se debe de-
clararante el INPI sila misma ha sido utilizada

Simbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, o MR (marcaregistrada) o simbolos equivalentes
juntoasumarcaafindeinformaralosconsumidoresyalacompetenciade quelapalabra,logo-
tipo u otro signo es una marca. Estos simbolos no son obligatorios y generalmente no aportan
mayor protecciénjuridicaalamarca, pero puedenserunmedio conveniente parainformaralos
demas de que un signo determinado es una marca, previniendo asi a los posibles infractoresy
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falsificadores. Los simbolos ®, y MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras
que TMdenotaqueundeterminado signoesunamarca.Alahoradeincorporarunamarcaenel
packaging habrd que analizarlos mercados de exportacién para decidir si se incorporan estos
simbolos de acuerdo alos usos comerciales de destino.

Utilizacion en la publicidad

Sisumarcaestaregistradacomounlogotipoconundisefootipo deletraespecifico, asegure-
se de que sea utilizada exactamente conforme acémo fue registrada. Esimportante que vigile
de cerca su utilizacién, ya que la marca es un elemento vital de laimagen de los productos de
suempresa. Conviene ademas evitarla utilizacion de lamarca como unverbo o sustantivo para
impedir que los consumidores perciban la marca como un término genérico.

Una marca para muchos productos

Dependiendo de cuél sea la estrategia de marca de su empresa, serd libre de decidir siusala
misma marca para todos sus productos, fortaleciendo asi el nombre de la marca cada vez que
selanceunnuevo producto o utilizando una marca diferente para cadalinea de productos.

Aplicaruna marcaya existente a productos nuevos permitird que el nuevo producto se benefi-
ciedelaimagenyreputaciéndelamarca. Sinembargo, sise precisaunaimagen distintiva para
unanuevalinea de productos, puederesultarventajoso crear otra marca adaptada especifica-
mente al nuevo producto que permitird ala empresa dirigirse con mas facilidad aun grupo de-
terminado de clientes (por ejemplo, nifos o adolescentes). Muchas empresas optan por usar
unamarcanueva conjuntamente conuna marca existente.

Sea cual seala opcidn elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la
marca esté registrada entodas las clases de productos o servicios, o ambos, alos que se apli-
que. También esimportante utilizarla marca tal cual se haregistrado, silamisma posee unlogo
ounatipografiaparticular norealizar variaciones sinregistrarlas mismas.
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27. ;Qué es un dibujo o modelo industrial?
¢Por qué esimportante para mi empresa?

Muchas empresas dedican tiempo y recursos considerables a mejorar el disefio de sus pro-
ductos,afinde:

» Adaptarlos productos a grupos determinados de clientes. Pequefias modificaciones del
disefio de un producto (por ejemplo, un reloj) pueden hacer que sea especialmente ade-
cuado paradeterminadas edades, culturas o nichos de consumo. Las funciones basicas del
reloj se mantienen, pero es probable que nifos y adultos prefieran dibujos 0 modelos muy
diferentes.

» Crear un nuevo mercado “nicho”. En un mercado competitivo, una empresa puede desa-
rrollarun mercado nicho en beneficio propio introduciendo un disefio creativo para su pro-
ducto quelodiferencie delos delacompetencia. Esto puede servalido tanto paraarticulos
ordinarios como candados, tazasy platos, como para articulos de precio posiblemente ele-
vado comojoyas, computadoras o automoviles.

» Fortalecer las marcas. Los disefios creativos a menudo se combinan con marcas registra-
das distintivas para mejorar la marca o marcas de la empresa. Muchas empresas hanrede-
finido con éxito suimagen de marca centrando su atencién en el disefio de los productos.

Enellenguaje cotidiano un “dibujo o modeloindustrial”, o disefo, se refiere generalmente alafor-
may funcidn generales de un producto. Se dice que unabutacatiene un “buen disefio industrial”
cuando, ademas de sercémoda parasentarse, nos gustaelaspecto que tiene. Por consiguiente,
disefarun producto significaque lasempresas desarrollenlosrasgos funcionalesy estéticos del
producto teniendo en cuenta también cuestiones como la comerciabilidad del producto y los
costos de fabricacion, olafacilidad de transporte, almacenamiento, reparaciény eliminacion.

La silla Eutopia, del disefador saltefio Francisco Goémez Paz, ganadora del prestigioso premio
Compassod’Oroenlacategoria Disefio paraelHabitarenMildnen2020. https://gomezpaz.com

//63//


https://gomezpaz.com

La clave parala Propiedad Intelectual

Sinembargo, desde la perspectiva del derecho delaPl, un diseio industrial o “dibujo o mode-
lo industrial” se refiere sélo a los aspectos estéticos o a la apariencia exterior de un producto.
EnArgentinael Decreto-Ley 6.673 de modelosy disefios consideramodelo o disefio industrial
alas formas incorporadas y/o el aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le
confiere caracter ornamental. Si bien el dibujo o modelo de un producto puede tener rasgos
técnicosofuncionales,los dibujos o modelosindustriales, como categoriadentro delderecho
dela Pl, se refieren sdlo al caracter estético de un producto acabado y, por consiguiente, son
distintos de todo aspecto técnico o funcional.

Los dibujos o modelosindustriales tienenimportanciaenunagranvariedad de productos, tan-
to producidos en masa como trabajados individualmente: desde instrumentos técnicosy mé-
dicos hasta relojes, joyas y demas articulos de lujo; desde productos domésticos, juguetes,
mueblesy aparatos eléctricos hastaautomovilesy estructuras arquitectonicas; desde disefios
textiles hasta equipo de deporte. El disefio industrial se aplica también alos envasesy conte-
nedores de productos.

En general, los disefios industriales estan constituidos por rasgos tridimensionales como la
forma de un producto (denominados “modelos industriales”), por rasgos bidimensionales
como dibujosy lineas o color (denominados “dibujos industriales”), o poruna combinacién de
dos omas de estos tipos de rasgos.

28. ;Por qué debo proteger mis dibujos o
modelos?

Hay variasrazones de laimportancia que tiene paralas empresas proteger sus dibujos o modelos.

» El dibujo o modelo de un articulo es a menudo el factor que lo hace atractivo e interesan-
te paralos consumidores, y el atractivo visual es la consideracion basica en la decision del
consumidor de escoger un producto en lugar de otro. Esto es especialmente cierto en las
categorias con una amplia gama de productos que desempefan la misma funcién, como
cepillos para el pelo, cuchillos y ldmparas, o también automéviles y computadoras. Habida
cuenta de laimportancia comercial del disefio en el éxito de un producto, protegerlo para
que lacompetencianolo copie o imite deberia serun elemento esencial de la estrategiade
negocios de todo disefiador o fabricante.

» Los buenos dibujos o modelos industriales son activos comerciales que pueden aumentar
elvalorcomercialde unaempresay sus productos. Cuanto mas éxito tenga el disefio, mayor
serd suvalorparalaempresa. Como sucede contodoslos activos de unaempresa, hay que
administrarlos, vigilarlos y protegerlos adecuadamente.

» Los dibujos o modelos industriales tienen una influencia importante en la comercializaciéon
eficazde una granvariedad de productos, porque ayudan a definirlaimagende marcadela
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empresa. Proteger un disefio industrial garantiza la exclusividad de suusoy es un elemento
béasico enlaestrategia de comercializacion de laempresa.

» Undibujo o modelo protegido también podria proporcionar una fuente adicional de recur-
sos paralaempresaporque los derechos de su utilizacion pueden concederse enlicenciaa
otros, acambio de unpago, o porque puede venderse el dibujo o modelo registrado.

29. ;Como protejo mis dibujos o modelos
industriales?

Enlamayoriadelos paises, undibujo o modeloindustrial debe registrarse para que esté prote-
gido porlaley sobre dibujos 0 modelos industriales. Para registrar un dibujo o modelo indus-
trial debe presentar una solicitud en la oficina nacional (o regional) de la propiedad industrial
del pais (o regidn) donde quiere pedir proteccion.

Cuando un dibujo o modelo industrial esta protegido por el registro, se concede al titular dere-
chos exclusivos contra las copias o imitaciones no autorizadas de terceros. Esto comprende el
derecho de impedir a toda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda cual-
quier articulo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y practicas del pais
oregiondeterminanelalcancereal delaprotecciéndel derechoregistrado del dibujo o modelo.

Proceso deregistro
Pararegistrarundibujo o modelo en Argentina debera seguirnormalmente las siguientes etapas:

» Rellenar el formulario de solicitud de su oficina nacional de la propiedad industrial, en Ar-
gentinael INPI. Le pedirdn que entregue también dibujos y/o fotografias del dibujo o mode-
lo en cuestidn (se suelen especificar formatos normalizados).

» Presentaciones multiplesy divisionales. Las solicitudes multiples son aquellas que combi-
nan varios modelos y disefios en una misma presentacion, hasta un maximo de veinte mo-
delos y/o disefios industriales Unicamente cuando todos ellos se apliquen o incorporen a
productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificacién de Locarno ver en https://
locpub.wipo.int/enfr/.También se puede consultar https://euipo.europa.eu/designclass/

» Novedad: En Argentina el modelo o disefio creado no podra ser protegido cuando hubiese
sido divulgado o explotado antes de la presentacion de la solicitud. Existe un plazo de gracia
de seis (6) meses que preceden alafechadelapresentacion delasolicitud enfavordel titular.

» Enalgunos paises junto con el disefio, usualmente se presenta una breve descripcion o de-
claracion escrita sobre el dibujo o modelo industrial, esta descripcidn no es obligatoria en
Argentina. La descripcion debera ser normalmente del dibujo o modelo y no del articulo al
que se ha aplicado. Deberaincluirtambién todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo
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o modeloy describir qué rasgos son los mas importantes. En algunos paises el examinador
puede pedir muestras fisicas del dibujo o modelo para apreciarlo mejor o percibir sus tex-
turas o materiales.

)
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Ejemplo de dibujos acompafadosjunto auna solicitud de cucharon

» Pagarlacorrespondiente tasade solicitud. Cuando serealice unapresentacionmultiple, los
aranceles de los modelos y disefios subsiguientes suelen ser decrecientes, asi sucede en
Argentina.

» Usted puede decidir contratar a un agente de la propiedad industrial que le ayudara a pre-
sentar la solicitud y a realizar los tramites de registro. En relacion con ello deberd también
presentarun documento que certifique los poderes de surepresentante.

Clasificacién de dibujos y modelos industriales. El Arreglo de Locarno, adoptado en Locarno
(Suiza) en 1968 y enmendado en 1979, establece una clasificacion internacional tanto para los
dibujos como paralos modelosindustriales. La Clasificacién de Locarno estd compuesta por:

» Unalistade 32 clases (partidas)y 219 subclases (subpartidas).

» Unalista alfabética de productos que constituyen dibujos o modelos industriales, conindi-
caciondelasclasesy subclasesenlas que estan ordenados.

» Notas explicativas.

Argentina, mediante Resolucion 491/2024, que establece la adopcién de la Decimoquinta (15)
Ediciéndela ClasificaciénInternacional de Dibujos y Modelos Industriales.
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Puedeingresarala Clasificacion de Locarno N°15 conlaopcion de traducir el contenido. Tam-
biénpuedeingresara DESIGNclass, unaherramienta de consulta de modelosy disefios Indus-
triales que sirve para que identificaren qué Clase registrar.

Algunas oficinas,comoenArgentina, registran el dibujo o modelo después de examinarUnicamen-
te las formalidades administrativas. Otras pueden compararlo conlos dibujos o modelos existen-
tesenelregistro paracomprobarlanovedad, originalidad o ambas cosas (examen de fondo).

Cuando se haregistrado el dibujo o modelo, se inscribe en el registro de dibujos 0 modelos
publicado en el diario, revista o boletin oficial de dibujos o modelosindustrialesy se entrega un
certificado deregistro de dibujo o modelo. En Argentina, como en algunos otros paises, es po-
sible pedirque se aplacelapublicacion, encuyo caso se mantendra secreto el dibujoomodelo
durante 6 meses. Prevenir la publicacion durante un periodo de tiempo puede ser preferible
por motivos estratégicos.

El plazo de proteccion para un dibujo o modelo industrial registrado es de por lo menos 10
afos,yamenudo mastiempo (porejemplo, enlaUnidn Europea 25 afios conarreglo alderecho
sobre dibujos 0 modelos registrados en la Comunidad). En Argentina se concede por 5 afios,
renovable por dos periodos consecutivos parallegaraunmaximo de 15 afios.

Elregistro suele requerir que se indique la persona que cred el dibujo o modelo (autor) ademas
de consignar al titular. El solicitante puede seruna persona natural (por ejemplo, un disefiador)
o una entidad juridica (unaempresa). En ambos casos, la solicitud puede hacerse de modo di-
recto o pormedio de un agente. Siusted solicita el registro desde el extranjero es posible que
la oficinade la propiedadindustrial del pais ala que se solicita exija que disponga de unagente
industrial debidamente autorizado.

Dibujos o modelos no registrados

Debe prestarse una atencion especial a la Unién Europea, donde es posible obtener protec-
cionlimitada para dibujos o modelosindustriales en beneficio de un dibujo o modelo no regis-
trado, durante tres afos desde la fecha en que el dibujo o modelo se hizo publico enla Unién
Europea (Reglamento CEN°6/2002). Para teneruna protecciéon mas largay mas sdlida se pre-
cisa el registro. La proteccidén de dibujos o modelos no registrados tiene por objeto facilitar a
lasempresaslaoportunidad de poneraprueba sus productos en elmercado antes de dedicar
esfuerzosydinero aregistrarlos dibujos o modelos, muchos de los cuales quizad no tengan éxi-
to en el mercado. También algunos dibujos o modelos quiza se comercialicen sdlo durante un
periodo muy corto, especialmente enlaindustriade lamoda, sin que se deseeregistrarlos.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta seccidn estd dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales,
pero esimportante sefalar que, en ciertos paises hay medios alternativos para protegerlos di-
sefos de los productos. Ejemplo de ello es Argentina donde existe la posibilidad alternativa
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de protegerbajolaley sobrelos derechos de autor. No se podrainvocarla proteccion simulta-
neamente, es decir, el titulardebe optar porinvocar el derechoindustrial o el derecho de autor
frente a una accidn judicial. Los derechos de autor dan en general derechos exclusivos sobre
obras literarias o artisticas. Algunos dibujos 0 modelos pueden considerarse obras de arte o
arte aplicado porlo que puede corresponderla protecciéon de los derechos de autor, que seria
unaopcidéninteresante paralas PYME. Véase la pregunta 31.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede que siun dibujo o modeloindustrial funcionaenelmercado como marcapue-
de protegerse en calidad de marca tridimensional. Podria darse este caso cuando se conside-
ra que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo de los pro-
ductosfabricados porlaempresa. Véase la pregunta 82.

Competencia desleal

En muchos paises los dibujos o modelos industriales estan protegidos por las leyes relativas a la
competencia desleal. De este modo un dibujo o disefio puede estar protegido contra actos de
copia servil y actos que puedan causar confusion, actos de imitacién, de aprovechamiento de la
reputacién de unatercera parte, etc. Sinembargo, la proteccién con arreglo al concepto de com-
petenciadesleal esengeneralbastante mas débilylasinfracciones son mas dificiles de demostrar.

30. ;Qué puede registrarse como dibujo o
modelo industrial?

Para que undibujo o modelo searegistrable hade cumplirlos siguientes requisitos basicos:

» El dibujo o modelo es “nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo sino se ha
puesto a disposicidon del publico un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presen-
tacién de la solicitud de registro, o hasta 6 meses previos si cumple los requisitos de plazo
de graciaestipuladoenlaley.

» El dibujo o modelo es “original”. Se considera que un dibujo o modelo es original si ha sido
creadoindependientemente por el disefiadory no es copia oimitacién de dibujos o mode-
los existentes.

» El dibujo o modelo tiene una “individualidad”. Se cumple este requisito si laimpresién ge-
neral de un dibujo o modelo en un usuario informado difiere de laimpresion general en este
usuario causada porotro dibujo o modelo anterior (que se ha dado a conoceral publico).

El dibujo o modelo que podia protegerse en los productos manufacturados estabarelacionado
antes con elementos como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamentacion
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deunatetera. Sinembargo, enelmundo digital de hoy, el alcance de la proteccion se ampliagra-
dualmente y abarca mas productos y tipos diferentes de dibujos o modelos. Ahora abarca ele-
mentos como los iconos electrénicos de las computadoras creados por cédigos informaticos,
los caracterestipograficos olas presentaciones graficas delos monitores delas computadoras,
aparatos domeésticos o teléfonos moviles.

¢Qué no puede protegerse mediante derechos de dibujo o modelo indus-
trial?

» Los dibujos o modelos que estan generalmente excluidos del registro en muchos paises
sonlos siguientes:

» Losdibujos o modelos que no cumplenlos requisitos de novedad, originalidad o individua-
lidad (como se ha explicadoya).

» Los dibujos o0 modelos que se consideran dictados exclusivamente por la funcidn técnica
de un producto. Estosrasgos técnicos o funcionales del disefio pueden protegerse, segun
sean las caracteristicas de cada caso, mediante otros derechos de Pl (por ejemplo, paten-
tes o modelos de utilidad, o pueden mantenerse como secretos comerciales).

» Los dibujos o modelos que se consideran contrarios a la moral, buenas costumbres o al or-
den publico.

Ademads, esimportante sefialar que algunos paises excluyen las artesanias de la proteccién de
dibujo o modelo, porque laley sobre dibujos o modelos industriales de estos paises exige que
el producto al que se aplica un dibujo o modelo industrial sea un “articulo de fabricacién” o un
articuloreproducido por “mediosindustriales”.

Segunlos distintos mercados de destino, puede haber mas limitaciones sobre lo que puede o
no puede registrarse como dibujo o modelo. Es aconsejable consultar a un agente de la pro-
piedadindustrial o ala correspondiente oficina nacional de la propiedadindustrial.

Disenos tradicionales

Los disefos tradicionales y, de modo mas general, las expresiones culturales tradicionales
(expresiones del folclore) son consideradas por las leyes sobre Pl como obras de “dominio
publico” y no pueden protegerse. Sin embargo, las adaptaciones e interpretaciones contem-
poraneas de disefios tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales” y
“nuevas” paramerecerla proteccién de dibujo o modeloindustrial. Se hanregistrado envarios
paises dibujos o modelos basados enlatradicion. LaprotecciéndelaPlde adaptaciones con-
temporaneas de disefios tradicionales premiala creatividad y lainnovacidn.
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31. ;Qué importancia tiene mantener
confidencial el dibujo o modelo antes de su
registro?

Siusted desea proteger su disefio industrial mediante un sistema de registro es absolutamen-
te esencial mantener confidencial el disefio. Esto se explica porque el requisito basico parala
protecciéndeldisefio es que sea “nuevo”. Siusted muestra su disefio creativo a otras personas
esrecomendable concertarunacuerdo por escrito estipulando que el disefio es confidencial.
Un disefio que se harevelado ya al publico, porejemplo, anuncidndolo en el catalogo o folleto
de suempresa, ya no puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio publico
y no puede protegerse, ano ser,como mencionamos, que laley estipule un “plazo de gracia”.

El “plazo de gracia”

La legislacion permite para el registro un plazo de gracia de seis meses desde el momento en
que el disefio se ha hecho publico, revelado o publicado. Esta concesidn es aplicable cuan-
dolos articulos con el disefio se venden o se muestran en exposiciones comerciales o ferias, o
cuando se publicaenuncatalogo, folleto, anuncio, etc. antes de presentarla solicitud. Durante
este plazo, se puede comercializar el disefio sin que pierda su caracterde “novedad”y se pue-
de todavia solicitar el registro. Sin embargo, esto no es valido en todos los paises y, ademas,
es una concesion limitada en el tiempo porlo que es recomendable, mantener el disefio con-
fidencial hasta que se solicite la proteccion de modelo o disefio. Ademas, no se dispone de
derechos exclusivos durante el plazo de gracia. Sinembargo, el disefo puede protegerse con
arreglo alasleyes sobre derechos de autor o competencia desleal, segun seanlas disposicio-
nes de laslegislaciones nacionales pertinentes (véase la pregunta 32).

Presentacion del diseiio en una exposicion o feria antes de protegerlo

Conarreglo alaley sobre dibujos 0o modelos de los paises donde no existe plazo de gracia, es
probable que en el caso de exposiciones y ferias haya una excepcién especial que permita a
los disefiadores presentar sus disefios enuna “exposicioninternacional certificada” (lo que los
convierte en publicos) hasta seis meses antes de solicitarla proteccidn de dibujo o modelo, sin
que el dibujo o modelo pierda su caracter de “novedad” u “originalidad”. Sin embargo, puede
serarriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones tienenla categoria de “exposiciones certi-
ficadasinternacionalmente”. Porlo tanto, esrecomendable presentarla solicitud antes de ex-
ponerlos dibujos o modelos enuna exposicién o feria.
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32. ;Qué es el derecho de autor? ;Queé tipos
de obras estan protegidas por los derechos
de autor?

Elderechodeautoresladisposicionlegislativaque concede aautores, artistasy otros creado-
res la proteccion de sus creaciones literarias y artisticas, llamadas generalmente “obras”. Las
obras que pueden recibir la proteccidn de los derechos de autor son todas, en general, crea-
ciones originales intelectuales. Estan protegidas con independencia de su calidad y abarcan
incluso las guias puramente técnicas o los dibujos de ingenieria. Las leyes sobre derechos de
autor no proporcionan una lista exhaustiva de los tipos de obras que estan protegidas porlos
derechos de autor, pero casi todas las leyes nacionales estipulan la proteccion de las siguien-
tes producciones:

» Obrasliterarias;

» Obrasmusicales;

» Obrasdramaticas;

» Obrasdearte;

» Mapasydibujos técnicos;

» Obrasfotograficas;

» Peliculas;

» Programasinformaticos o software;
» Qbrasarquitecténicas;

» Basesde dato;

» Productos multimedia.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programacién, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, estudios de arquitectura, emisoras de radio, editoriales
y canales de televisidon, webcasting y streaming crean o difunden de modo constante obras
protegidas porlos derechos de autory deberian entender claramente qué tipo de proteccion
existe paralas obras afin de explotarlas adecuadamente. Ademas, las empresas cuya dedica-
cion bésica no esta directamente relacionada con la creacion o difusion de obras protegidas
porlos derechos de autor deberian saber en qué consiste el sistema de los derechos de autor,
porque el sitio web de laempresa, sus anuncios, folletos, manuales de instrucciény otro mate-
rial estan protegidos generalmente porlos derechos de autor. También es preciso que las em-
presasactienconcautelaalutilizar obras protegidas porotros, como programasinformaticos.
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Esimportante sefalar que laley sobre derechos de autor protege Unicamente la forma de ex-
presiondeideas, nolasideas ensi. La creatividad protegida porlaley sobre derechos de autor
eslacreatividad enlaelecciény disposicion de palabras, notas musicales, colores, codigoin-
formatico, etc. Por consiguiente, laidea o trama basica de dos novelas romanticas puede ser
muy semejante pero elmodo concreto en que la trama evolucionay las palabras precisas utili-
zadas para describirla sonlo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la
ley sobre derechos de autor.

33. ;Qué derechos tienen las empresas que
se dedican ainterpretar, emitir y producir
grabaciones musicales?

Durante los Ultimos afios se ha desarrollado rapidamente una nueva esfera de derechos rela-
cionados con los derechos de autor. Estos llamados “derechos conexos” que han crecido al-
rededordelas obras protegidas porderechos de autor ofrecenderechos semejantes, sibiena
menudo mas limitadosy de duracion mas breve, para:

» Artistasintérpretesy ejecutantes (como actores, cantantesy musicos) en sus interpretaciones;

» Productores de grabaciones de sonido (por ejemplo, grabaciones en discos compactos o
formato puramente digital) en sus grabaciones;

» Organismos de radiodifusidon en sus programas de radioy television.

Los “derechos conexos” difieren de los “derechos de autor” en que sus titulares se consideran
intermediarios en la produccidn, grabacidn o difusién de obras. La relaciéon con los derechos
de autor consiste en que las tres categorias de derechos conexos son elementos auxiliares
en el proceso de creaciény difusion intelectual porque ayudan a los autores a comunicar sus
obras al publico. Un musico interpreta una obra musical escrita por un compositor; un actorin-
terpreta un papel en una obra teatral escrita por un autor teatral; los productores de fonogra-
mas - 0 mas corrientemente, “laindustria del disco” - grabany producen canciones y musicas
escritas por autoresy compositores, interpretadas por musicosy cantadas porintérpretes; las
organizaciones de radiodifusidon emiten obrasy grabaciones en sus emisoras.

Sielnegociode suempresasebasaenalgunade estasactividades, osiusted esunusuario co-
rriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de Pl que no pueden
utilizarse sinla autorizacién del titular. Esto requiere siempre el pago de tasas o de unaremune-
racion para obtenerel permiso.

Comosucedeconlosderechosde autor,losderechos conexos se aplicansintenerquerealizar
ningun trdmite como, porejemplo, el registro, el depdsito o ponerun aviso enunfonograma.
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Incluso asi, esrecomendable ponerunaviso enunfonograma con los siguientes tres elementos:

» UnaletraProdeadaporuncirculo;
» Elnombre deltitular delos derechos exclusivos;y

» Elafio de primera publicacion delfonograma.

34. ;Como protejo mis obras? ;Qué derechos
da el derecho de autor?

Al contrario de los demas derechos de Pl que precisan registro, los derechos de autor en si
mismos no dependen de tramites oficiales. Una obra creada se considera protegida porel de-
recho de autor tan pronto existe. Con arreglo a los convenios internacionales (en especial el
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas) las obras literarias y
artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad enlos paises que son parte en estos conve-
nios. Por consiguiente, no hay un sistemainternacional para solicitar la protecciéon de los dere-
chos de autor entre distintos paises.

Sinembargo, al analizarlaley 11.723 de derecho de autor en Argentina vemos que para ciertas
obras y respecto de ciertos efectos ante usos de buena fe, requiere el registro de las mismas
antelaDirecciénNacionalde Derecho de Autor. Alaparelregistro serealizaconelfin, porejem-
plo, deidentificary distinguirtitulos de obras, también es muy valioso como prueba primafacie
ante un tribunal enrelacién con controversias surgidas sobre los derechos de autor. El registro
de obras suele ser econdmico, y es una medida muy practicay efectiva ala hora de reforzarla
posicion enmercados de destino.

Derechos exclusivos

Los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor detentan el derecho ex-
clusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicenla obra en condiciones convenidas de co-
mun acuerdo. El creador de una obra puede prohibir u autorizar:

» Sureproduccionbajodistintasformas, talescomolapublicacionimpresaylagrabacionsonora;

» Su distribucion inicial al publico mediante la venta y otras transferencias de titularidad en
copiastangibles o digitales;

» El alquiler de sus copias al publico (para programas informaticos y fonogramas, y también
paraobras audiovisuales);

» Suinterpretacién o ejecucion publica, porejemplo, enuna obra de teatro o musical;

» Sugrabacion, porejemplo, endiscos compactos, o DVD;
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» Sutransmision, porradio, cable o satélite;
» Supuestaadisposicional publicodelas obrasatravés deInternet;

» Su traduccion a otros idiomas, o su adaptacion, como en el caso de una novela adaptada
paraunguion.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribucion,
comunicacion e inversion financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las
grabaciones sonorasy las peliculas); por consiguiente, los creadores suelen vender los dere-
chos sobre sus obras a particulares o empresas mas capaces de comercializar sus obras, por
elpagodeunimporte. Estosimportes suelen dependerdelusoreal que se hagadelasobrasy
porello se denominanregalias.

Estos derechos patrimoniales tienen, en Argentina, como plazo general una duracion de 70
anos trasla muerte del autor (a contar desde el Iro de enero del afho siguiente). En algunos pai-
ses, las legislaciones nacionales fijaron incluso plazos mas largos. Este plazo de proteccién
permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra du-
rante un periodo de tiemporazonable. Laprotecciénporderecho de autortambiénincluye de-
rechos morales, que se traducen principalmente en el derecho de reivindicar la autoria de una
obra(paternidad), y al derecho de oponerse amodificaciones de lamisma que pueden atentar
contralareputaciéndel creador (integridad).

El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos me-
diante recursos administrativos y en los tribunales, por ejemplo, ordenando el registro de un
establecimiento para demostrar que en él se produce o almacena material confeccionado de
manerailicita, es decir, “pirateado”, relacionado conla obra protegida. El titular del derecho de
autorpuede obtenermandamientosjudiciales para detenertales actividadesy solicitarunain-
demnizacion porpérdida de retribuciéon financieray dafio moral.

35. (Que eslagestion colectivade los
derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilizacién, resulta practicamente imposi-
ble llevar a cabo una gestion individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de
controlartodoslos usos que se hacende sus obrasy, porejemplo, no pueden ponerse encon-
tacto contodasy cadaunadelas emisoras de radio o de television para negociar las autoriza-
ciones necesarias para la utilizacidn de sus obras y la remuneracién que les corresponde. Por
otrolado, tampoco esfactible quelos organismos de radiodifusion soliciten permisos especi-
ficos de cadaautoralahorade utilizaruna obra protegida por derecho de autor. Cada afo, una
cadena de television difunde un promedio de 60.000 obras musicales; en teoria, habria que
ponerse en contacto concadauno de los titulares de derechos sobre esas obras para solicitar
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la debida autorizacion. Es evidente laimposibilidad material de gestionar esas actividades de for-
ma individual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahila necesidad de crear
organizaciones de gestidn colectiva cuyo cometido es, entre otros, el de ocuparse de los proble-
mas que se plantean entre usuariosy titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

Porgestidon colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autory los derechos conexos por
intermedio de organizaciones que actuan en representacion de los titulares de derechos, en
defensadesusintereses.

¢Cuales son los tipos mas corrientes de derechos en la gestion colectiva?
Porlo general, las organizaciones de gestion colectiva se ocupan de los siguientes derechos:
» Elderecho de representacidny ejecucion publica (la musica que se interpretay ejecuta en

discotecas, recitales, y otros lugares publicos);

» El derecho de radiodifusién (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas porra-
dioy television);

» Los derechos de reproduccion mecanica sobre las obras musicales (la reproduccién de
obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, u otras formas de grabacién digital);

» Losderechos derepresentaciony ejecucion sobrelas obras dramaticas (obras de teatro);

» Elderecho dereproduccionreprograficasobre las obrasliterariasy musicales (fotocopiado);

» Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los produc-
tores de fonogramas a obtenerremuneracion porlaradiodifusiéon o lacomunicacién de fo-
nogramas al publico).

¢Como funcionala gestion colectiva?

En funcién de la categoria de obras de que se trate (musica, literatura, obras dramaticas, pro-
ducciones de “multimedios”, etc.) existen distintos tipos de organizaciones de gestidon colec-
tiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a cada uno de los cuales incumbira
gestionar el derecho del que se trate.

Las organizaciones de gestion colectiva “tradicionales”, que actian enrepresentacién de sus
miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilizacién con los usuarios, otorganlicen-
ciasy autorizaciones de uso, y recaudany distribuyen las regalias. El titular del derecho no par-
ticipa directamente enninguna de esas tareas.

Algunos ejemplos en Argentina de organismo de gestion colectiva de derecho de autor son:

» SADAIC (musica)

» ARGENTORES (obras dramaticas)

» DAC (directores de cine)
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Gestion colectiva de Derechos Conexos

» SAGAI(actores)

» AADI-CAPIF (interpretes musicalesy productores fonograficos)

Los centros de gestion de derechos (“clearance centers”) otorgan a los usuarios licencias en
funcién de las condiciones de utilizacidn de las obras y las cldusulas de remuneracion fijadas
por cada miembro individual del Centro que sea titular de derechos (porejemplo, enelcampo
de lareprografia, los autores de obras escritas como libros, revistas y publicaciones periodi-
cas). En ese sentido, el Centro viene a ser un agente del titular de derechos a quién incumbe
directamente la estipulacidn de las condiciones para el uso de sus obras.

Los “sistemas centralizados o de ventanilla Unica”, son una especie de coalicion de distintas
organizaciones de gestion colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rapida
obtencidn de autorizaciones. Esas organizaciones estan ganando terreno a medida que au-
menta el nimero de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos
deobras,incluido eluso de programas de computadora) paralas que se necesitan muchas au-
torizaciones.

36. ;:Como puedo entender mejor el sistema
de derechos de autor de mi pais?

Si su empresa trabaja directamente con las llamadas industrias creativas, relacionadas con los
derechosdeautor, porejemplo, creando, editando, grabando, distribuyendo ovendiendo obras
protegidas por derechos de autor o derechos conexos, debera asegurarse de que conoce sus
derechosy de que adopta medidas adecuadas para ejercerlos, concederlos en licencia y apli-
carlos. Pero, aunque no trabaje directamente con dichas industrias, suempresa puede en oca-
siones producir algunas obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos. Las pu-
blicaciones de empresas, los folletos, sitios web, los anuncios enla television o los periddicos, o
los videos de comercializacidn es probable que esténtodos protegidos por el derecho de autor.

En todo caso, siusted cree que suempresa ha creado obras protegidas por derechos de au-
tor, y sidesea aprovechar al maximo el rendimiento de estas obras, seria prudente que pidiera
asesoramiento con un abogado de derechos de autor. Figuran a continuacién algunas de las
preguntas que usted puede formularse para comprender mejor el sistema de los derechos de
autorde su pais.

» ¢Existe unregistro de derechos de autor? Por Convenios de los que Argentina es parte, la
proteccidéndelos derechos de autores automaticay no depende de unregistro. Sinembar-
go, hay unregistro enla oficina de derecho de autor (la DNDA) y seriainteligente registrar su
obraen el registro porque le ayudaria mucho si surgen controversias, por ejemplo, sobre la
titularidad o autoriadela obra.
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;Quién es el titular de los derechos? El titular original de los derechos de autor es general-
mente elcreadoroautordelaobra. Sinembargo, hay algunas excepcionesaestanorma. Por
ejemplo, las obras de softwarerealizadas porlosempleados de unaempresaque sededica
adicha actividad, pertenecen ala empresa empleadora sin requerir cesion o transferencia
de derecho. Distinta es la situacién si se lo contrata al autor para realizar un aporte autoral u
obra concreta. Allihabra que disponer contractualmente la cesién dela obraresultante.

¢Cudles sonmis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arre-
glo alalegislacién nacional sobre derechos de autor pueden variar de un pais a otro. Sinem-
bargo,losderechosexclusivosabarcangeneralmente elderechode cesidonoventadelaobra,
el derecho de reproduccién (derecho a hacer copias), el derecho a comunicacién publica, el
derecho de transformacion, que incluye el de adaptaciony traduccidn. Ademas, un nimero
creciente de paises conceden a los titulares derechos relativos ala distribucion de sus obras
porinternetylaproteccién contrala elusién de las medidas tecnoldgicas de proteccidn.

¢;Como consigo proteccioninternacional para mis obras? Al ser nacional o residente de Ar-
gentina, que haratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autory
derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna, o si es miem-
bro de la Organizacion Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del
Acuerdo sobre los ADPIC, su obra esta protegida de manera automatica enun gran nimero
de paises(masde170).Siéstenoeselcaso, puedehabertodaviaacuerdosreciprocos entre
su paisy algun otro pais que prevea derechos semejantes.

¢Como debo concederlicencias de mis obras? Siusted desea concederenlicencia suobra
ausuarioscomo emisoras, editorialesoincluso establecimientos de esparcimiento de cual-
quiertipo, desde bares hasta clubes de noche, puede serunabuenaopcidningresarenuna
sociedad de gestion colectiva. Las organizaciones de gestidn colectivavigilanla utilizacién
delasobrasennombre deloscreadoresy se encargande negociarlicenciasy de cobrarlos
derechos. Existen circunstancias donde usted también puede gestionarindividualmente la
explotacion de sus creaciones, es recomendable pedir asesoramiento especializado para
obtener condiciones ventajosas enlos contratos de licencia. Véase mas informacion sobre
las licencias de obras con derechos de autorenla pregunta 46.

¢;Cdémo debo hacercumplirmis derechos? El creadorde una obra tiene el derecho de permitir
o prohibir la utilizacion de su obra. Si usted descubre que alguien utiliza sus obras con dere-
chos de autorsin su autorizacion puede hacer valer ante los tribunales el cumplimiento de sus
derechos. También posee las llamadas medidas en frontera para prevenir la importacion de
mercancias con derecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado por un agen-
te o abogado de la PI, por la oficina de los derechos de autor o las autoridades aduaneras,
puede ser esencial cuando se descubre que se estan infringiendo sus obras. Algunas obras
como productos de programacién, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medi-
dastecnoldgicasde proteccién(porejemplo, encripciones, sistemas de acceso condicional)
paraimpedirque se utilicensinlicencia. Mediante estos sistemas, los titulares delos derechos
pueden limitar el acceso alas obras alos clientes que aceptan cumplir determinadas condi-
ciones para su utilizaciény que paganlatasa correspondiente a esta utilizacion.
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37. ;Qué cuestiones debo considerar como
usuario de obras protegidas por derechos de
autor?

Para algunas empresas, la utilizacién o la explotacién de obras, grabaciones de sonido, re-
transmisiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor puede
constituir una parte central de sus actividades comerciales cotidianas. Asi sucede en el caso
de las emisoras radiofdnicas, las editoriales, las bibliotecas, los comercios o los clubes noc-
turnos. Para otras empresas, puede tratarse simplemente de uninstrumento ocasional utiliza-
do para mejorarlas publicaciones internas, los sitios Web y otros medios de comercializacién.
Para otras, la utilizacién del material protegido por derecho de autor puede limitarse al uso de
suprogramainformatico. Entodoslos casos, le conviene considerarlas siguientes cuestiones.

» ¢Necesito una licencia? Probablemente, lo mas importante que necesita saber una empresa
que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos
es sidichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilizacion o explo-
tacion comercial de dichos derechos requiere unalicencia o una cesion de los derechos por
parte del titular de los mismos. Aqui se incluyen actos tan diversos como la utilizacion de una
conocida cancidn enunanuncio televisivo, laventay distribucién de CDy DVD, y la utilizacién
de programas informaticos en las computadoras de una empresa. En relacién conla conce-
sion de licencias, deberd averiguar si los derechos son administrados por una organizacién
de gestidn colectiva o por el autor o productor directamente antes de negociar un acuerdo
de licencia que le permita utilizar o explotar el producto. Recuerde que los pleitos relaciona-
dosconlasinfracciones delderecho de autorpueden sermuy onerososy que es conveniente
considerar dichas cuestiones antes de meterse, usted o suempresa, en problemas. También
puede solicitarasesoramiento sobre los términos de suacuerdo delicencia antes de firmarlo.

» Productoscomolospaquetesde programasinformaticosporlogeneralserecibelalicencia
del producto al comprarlo. Los términos y condiciones de lalicencia figuran con frecuencia
en el paguete mismo que puede devolverse sino se estd de acuerdo conellos.

» ¢Existe unasociedad de gestion colectiva? Las sociedades de gestion colectiva simplifican
considerablemente el proceso de obtener licencias para distintas obras. En lugar de tra-
tar directamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestidn colectiva
ofrecen alos usuarios una fuente centralizada en la que pueden negociarse tarifas y térmi-
nos de utilizacion, y obtenerse autorizaciones de manera sencillay rapida. Siempre que sea
posible, al tratar conlas sociedades de gestidn colectiva economizard tiempoy dinero.

» ¢Puedoutilizarlibremente obras publicadas enInternet? Unaidea errénea muy generalizada
es quelas obras publicadas enlinternet son de domino publicoy, por consiguiente, pueden
ser utilizadas libremente por cualquiera sin autorizacion del titular del derecho. Cualquier

117911



La clave parala Propiedad Intelectual

obra protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones
musicales, alos productos multimedia, pasando porlosarticulos periodisticosylas produc-
cionesaudiovisuales parala que no haya expirado el plazo de proteccidn, estd protegidain-
dependientemente de que haya sido impresa en papel o publicada en otros medios como,
porejemplo, enInternet. Entodoslos casos se debe, porlo general, obtenerla autorizacion
deltitulardelderecho antes de su utilizacién. Delmismo modo, precisard una autorizacion si
su empresa desea publicar oincluir en su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodi-
fusiones ointerpretaciones o ejecuciones protegidas porelderecho de autor.
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38. ;Qué son los secretos comerciales?

Todas las empresas tienen en mayor o menor medida secretos comerciales. Algunas son su-
mamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la
proteccién de sus secretos comerciales contra todarevelacién que pueda ser perjudicial para
la empresa. Pero muchas empresas sélo se dan cuenta de que los secretos comerciales exis-
ten cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigacion
o planes de comercializacion o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos
conocimientos. Sélo entonces descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda informacion comercial con-
fidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. La utilizacién no autorizada de
dicha informacion por personas distintas del titular se considera practica desleal y violacion
del secreto comercial. Sibienla decision final acerca de qué informacidn constituye un secre-
to comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las practicas cla-
ramente desleales en relacion con la informacidn secreta se incluye el espionaje comercial o
industrial, elincumplimiento de contratoy el abuso de confianza. En Argentina, conforme la ley
24.766 de confidencialidad, las personas fisicas o juridicas podranimpedir que lainformacion
secreta que esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utili-
zada porterceros sin suconsentimiento de manera contraria alos usos comerciales honestos.

Un secreto comercial tiene generalmente algun costo asociado con su desarrollo y no es un
conocimiento corriente enlaindustria. Inclusoinformacién negativa, como opciones deinves-
tigacion que se han explorado y que hanresultado inutiles, pueden ser secretos comerciales.
Sigue a continuacion unalista de algunas categorias ilustrativas sobre lo que puede conside-
rarse secreto comercial:

» Procesos, técnicasy conocimientos de fabricacidn;
» Recopilaciones de datos, porejemplo, listas de clientes;
» Dibujosymodelos, proyectos, mapas;

» Algoritmos, procesos que se aplican en programas informaticos y los propios programas
informaticos;

» Férmulas de fabricacién de productos;

» Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportacion, planes de comer-
cializacion;

» Informacioén financiera;

» Expedientesrelativos al personal;

» Manuales;

» Ingredientes;

» Informacién sobre actividades de investigacidny desarrollo.
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Proteccion de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro,
es decir, que se protegenssin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente,
un secreto comercial puede protegerse durante un periodo ilimitado de tiempo, o mientras la
informacion siga siendo confidencial. Portodo ello, la proteccidn de los secretos comerciales
puede resultar especialmente atractiva paralas PYME. No obstante, existen ciertas condicio-
nes para que lainformacion se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar mas
dificily oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varian de un pais
aotro, existen ciertas normas generales que figuran en el Articulo 39 del Acuerdo sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo so-
brelos ADPIC)dela OMC:

» Lainformacién debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fa-
cilmente accesible parapersonasintroducidas enlos circulos en gue normalmente se utiliza
eltipo deinformaciéon en cuestion).

» Debe tenerunvalor comercial porsersecreta.

» Debe habersido objeto de medidasrazonables para mantenerla secreta, tomadas por par-
te de la persona que legitimamente la controla (por ejemplo, mediante clausulas de confi-
dencialidad en contratos de empleo, acuerdos de no divulgacion, etc.).

Dichosrequisitos son similares alos exigidos porlaley 24.766 de confidencialidad.

Seconsideraraqueescontrario alosusos comerciales honestos elincumplimiento de contratos,
elabusode confianza, lainstigacionalainfraccionyadquisicién deinformacionno divulgada por
terceros que supieran o no, pornegligencia grave, que laadquisicionimplicaba tales practicas.

Entre algunos ejemplos notables de informaciéon comercial confidencial protegida como se-
creto comercial cabe citarla férmula para fabricar labebida Coca-Cola o el algoritmo de bus-
queday posicionamiento delbuscadorde Google.

39. ;Como puedo preparar una estrategia de
secretos comerciales para mi empresa?

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas
PYME se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger su propiedad
intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales
estanlegalmente protegidos). Porconsiguiente, es capital asegurarse de quelasempresasto-
men todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos comerciales.
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Entre estas medidas se incluyen:

» Adoptarunprograma de seguridady protecciénde lainformacionentodalaempresa.

» Educar alos empleados sobre la politica de la empresa relativa a la revelacién de informa-
cion confidencial con definicionesy directrices claras sobre cémo acceder, gestionar, pro-
teger, distribuir, etiquetar y/o divulgar eventualmente una informacién confidencial.

» ldentificarlos secretos comercialesy darles prioridad de conformidad consuvaloryimpor-
tancia.

» Considerarsiunsecretocomercial puede protegerse mediante underecho de Plregistrado
oficialmente, como una patente, y en caso afirmativo, decidir si es mas conveniente prote-
gerlode este modo.

» Asegurarse de que sélo un nimero limitado de personas conozca lainformacién confiden-
cial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes estan en esta situacién
sean bien conscientes de que esinformacion confidencial.

» Incluir acuerdos sobre confidencialidad en los contratos de los empleados. Con arreglo
al derecho de muchos paises, los empleados deben respetar la confidencialidad de sus
empleadores incluso sin estos acuerdos. El deber de mantener la confidencialidad de los
secretos de los empleadores persiste, durante un determinado plazo minimo, incluso des-
puésde que elempleado haya dejado suempleo.

» Firmar acuerdos de no divulgacién con los asociados comerciales siempre que se les co-
munique informacién confidencial. Véase la pregunta 51.

» Establecerun sistema eficaz de seguridad para manejar la informacién digital en la Intranet
de laempresa, con medidas técnicas, programas y encripcidn que limite el acceso ainfor-
macion clasificada, un sistema para vigilarla comunicaciony larevelacion de informacion, y
unsistema para prevenir orastrearelacceso ainformacién confidencial.

El secreto industrial ofrece alas empresas exportadoras, especialmente a las PYME, una herra-
mienta eficaz para proteger su informacién comercial valiosa sin necesidad de registrar formal-
mente derechos de propiedad intelectual. Esto resulta especialmente ventajoso al establecer
relaciones con socios estratégicos en el exterior, ya que permite compartir informacion clave
—como procesos de produccion, férmulas o estrategias— bajo estrictos acuerdos de confiden-
cialidad, conservando el controlsobre suuso. Estaformade proteccionflexible facilitaelacceso
anuevos mercados sin costos adicionales nidemoras asociadas al registro de patentes u otras
figuraslegales. Sinembargo, unagestioninadecuadadelainformacion confidencial puede aca-
rrear graves consecuencias: desde la pérdida de ventajas competitivas hasta la apropiacionin-
debida por parte de terceros. Por ello, es fundamental que las empresas implementen politicas
claras, sistemas de seguridad eficaces y acuerdos legales con empleados y socios, para res-
guardar su conocimiento estratégico y asegurar un desarrollo comercial sustentable en el con-
texto global. Es deseable contar con asesoramiento legal experto para determinar el grado de
proteccidn que otorga el secreto comercial enlos mercados de destino elegidos.
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40. ;Cuando se recomienda proteger la
informacion como secreto comercial?

Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos: poruna parte, los secretos
comerciales pueden concernir ainvenciones o procesos de fabricacion que no satisfagan los
criterios de patentabilidady, porconsiguiente, puedan protegerse Unicamente como secretos
comerciales. Este podria ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricacion que
no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente. Por otra parte, los
secretos comerciales pueden concernirainvenciones que satisfagan los criterios de patenta-
bilidady, por consiguiente, pueden ser protegidos por patentes. Eneste caso, laPYME debera
decidirsipatentalainvencion ola consideracomo secreto comercial.

Algunas ventajas de los secretos comerciales:

» Laproteccidndelos secretos comerciales no estd sujeta alimites temporales (las patentes tie-
nenunplazo de duracionusualmente de 20 afos). Por consiguiente, la proteccionde los secre-
tos comerciales continia de maneraindefinida siempre que el secreto no serevele al publico.

» Los secretos comerciales no entraflan costos de registro (aunque puedan entrafiar costos
elevados destinados a mantener lainformacion confidencial) comprendida la introduccion
de medidas tecnoldgicas de proteccion.

» Lossecretos comercialestienenun efectoinmediato.

» Laproteccidndelossecretos comerciales norequiere obedecerarequisitos como ladivul-
gaciéndelainformacion aunaautoridad gubernamental.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la proteccion de la informa-
cion empresarial confidencial como secreto comercial, especialmente cuando lainformacion
satisfacelos criterios de patentabilidad. Porejemplo:

» Sielsecretose plasmaenunproductoinnovador, éste podraserinspeccionadoendetalley
analizado (lo que se llama “ingenieriainversa”) por terceros que podran descubrir el secreto
y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la proteccién por secreto comercial de unainven-
cién no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial.
Unicamente las patentesylos modelos de utilidad brindan este tipo de proteccion.

» Unavez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo
como le plazca.

» Unsecretocomercial es mas dificilde hacerrespetarque una patente. El nivel de proteccion
concedido alos secretos comerciales varia significativamente de pais en pais, pero porlo
general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la proteccién brindada
poruna patente.

» Unsecreto comercial puede serpatentado por cualquier otra persona que haya obtenidola
informacion pertinente por medios legitimos.
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41. ;Qué sonlas indicaciones geograficasy
como pueden protegerse?

Unaindicaciéon geografica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geografi-
co concretoy poseen cualidades o unareputacion, derivadas especificamente de su lugar de
origen. Porlo general, unaindicacion geografica consiste en el nombre del lugar de origen de
los productos. Un ejemplo tipico son los productos agricolas que poseen cualidades deriva-
dasdesulugarde produccién,y estan sometidos afactoreslocales especificoscomo el clima
y el terreno. Elhecho de que un signo desempefie la funcion de indicacion geografica depen-
de delalegislaciénnacionaly delapercepcion que tengan de ese signolos consumidores.

“Champagne”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort”, “Chianti”, “Pilsen”, “Oporto”, “Sheffield” y
“Habano” son algunos ejemplos de nombres bien conocidos que entodo elmundo serelacio-
nanconproductosde undeterminadotipoy calidad. Unelemento comun de todos estosnom-
bres essuconnotaciéngeografica: asaber, sufuncionde designarlugares, ciudades, regiones
o paises existentes. Sin embargo, cuando oimos estos nombres pensamos en productos mas
que enloslugares que designan.

Estosejemplosdemuestranquelasindicaciones geograficas puedenadquirirunagranreputacion
yque porlotantopuedenseractivos comercialesvaliosos. Poreste mismo motivoamenudo estan
expuestos amaluso ofalsificacion, y suproteccion - nacional einternacional - es muy deseable.

¢Puede utilizarse las indicaciones geograficas tinicamente para productos
agricolas?

La utilizacion de las indicaciones geograficas no se limita a los productos agricolas. Pueden
asimismo servir para destacar las cualidades especificas de un producto que sean conse-
cuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos
conocimientos y tradiciones de fabricacion concretos. El lugar de origen puede ser un pue-
blo o una ciudad, una region o un pais. Un ejemplo claro es el término “Switzerland” (Suiza) o
“Swiss” (suizo), considerado comoindicacion geograficaennumerosos paises para productos
fabricados en Suizay, en particular, para relojes. En Latinoamérica, ejemplos para productos
no agricolas lo encontramos en el sombrero Montecristi (sombrero Panama) de Ecuador que,
sibien esrealizado con paja toquilla, el factor determinante esta conla confeccién del mismo.

¢Qué es una denominacion de origen?

Unadenominaciénde origenesuntipo especial deindicacion geografica, que se aplicaapro-
ductos que poseenuna calidad especificaderivada exclusiva o esencialmente delmedio geo-
grafico en el que se elaboran. El concepto de indicacion geografica engloba a las denomina-
ciones de origen. Es muy comun cuando hablamos de vinos la esencia que le imprime el terroir
alauva, dondelacomposiciéndel suelo es particular paracadaregién ozona productora.
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¢Quée funcion tiene unaindicacion geografica?

Unaindicacion geografica hace referencia al lugar o regidn de produccién que determina las
cualidades especificas del producto originario de dicho lugar o regién. Es importante que las
cualidadesy la reputacién del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que
dichas cualidades dependendellugarde produccidn, cabe hablar de “vinculo” especifico en-
trelos productosy sulugarde produccion original.

¢Cual es ladiferencia entre unaindicacion geografica y una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios
de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la
utilizacién de lamisma. Unaindicacién geograficaindica alos consumidores que un producto
procede de cierto lugary posee ciertas caracteristicas derivadas de dicho lugar de produc-
cion. Laindicacion geografica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus
productos en el lugar designado por la indicacion geografica y cuyos productos comparten
las cualidades tipicas de sulugar de origen.

¢Por qué hay que proteger las indicaciones geograficas?

Amedida quelos mercados se complejizan se tornan mas exigentes. Los consumidores perci-
benlasindicaciones geograficascomoindicadoresdelorigenydelacalidaddelosproductos,
setransformanenunfactordiferenciador. Muchasindicaciones geograficashanadquiridouna
reputacion que, de no ser adecuadamente protegida, podria ser desvirtuada por empresas
deshonestas. La utilizacidn deshonesta de indicaciones geograficas por terceros no autoriza-
dos es perjudicial para los consumidores y los productores legitimos. Induce a engafio a los
consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidadesy caracteris-
ticas especificas, cuando enrealidad se trata de una imitacién sin valor. Perjudica asimismo a
los productores, que pierdenuna parte importante de sus gananciasy venmermada lareputa-
cionde sus productos.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas?

Lasindicaciones geograficas se protegen de conformidad conlaslegislaciones nacionalesy en
virtudde unaampliagama de conceptos,comolasleyes contralacompetenciadesleal,lasleyes
de protecciondel consumidor, las leyes parala proteccion de las marcas de certificacion o leyes
especiales parala proteccion de las indicaciones geograficas o las denominaciones de origen.
Enresumen, las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geograficas si dicha uti-
lizacion puede inducir a error en relacién con el verdadero origen del producto. Las sanciones
aplicablesvan desde mandamientos judiciales que prohiben la utilizacidn no autorizada, a casos
extremos como penas de prisidn, pasando por el pago de dafios y perjuicios y multas.
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En la Argentina, las Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen se establece su
proteccién, mediante la ley 25.380 y su modificatoria 25.966 se crea el régimen legal para la
protecciény promociéon de productos agricolas y alimentarios que presentan caracteristicas
o cualidades diferenciales enrazdon de su origen geografico, siendo el Ministerio de Economia,
através de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca la Autoridad de Aplicacion. Ala par
se complemente con la ley 25.163 que dispone respecto de Indicacidon de Procedencia (IP),
Indicacién Geografica (IG) Denominacién de Origen Controlada (D.O.C) para vinos y bebidas
espirituosas de origen vinico.

Asiporejemplo Cafayate esunalG dela provincia de Salta, y San Rafaelesuna D.O.C delapro-
vinciade Mendoza.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas en el plano internacional?

Varios tratados administrados por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
estipulan la proteccion de las indicaciones geograficas, especialmente el Convenio de Paris
paralaProtecciéndelaPropiedadIndustrialde 1883,y el Arreglo de Lisboarelativo ala Protec-
ciondelas Denominaciones de Origeny su Registro Internacional. Asimismo, los articulos 22 a
24 delAcuerdo sobrelos Aspectosdelos Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupande la proteccioninternacional delasindica-
ciones geograficas en el marco de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC).

¢En qué consiste unaindicacion geografica “genérica”?

Un término geografico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
paraindicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempenar la funcién de indicacion
geografica. Cuando esta situacién perdura durante un periodo considerable en un pais deter-
minado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geografico que designaba
anteriormente el origendel producto (porejemplo “Mostaza de Dijon” para designaruntipo de
mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, indepen-
dientemente de sulugar de produccion.
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42. ;Quien es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando un empleado
desarrolla unainvencion, un dibujo o modelo
o una obra creativa?

Las empresas a menudo confian en empleadosy consultores independientes para desarrollar
sus activosde propiedadintelectual (Pl),y suponen que seranautomaticamente titulares delos
derechos de estos activos, segun el principio: “yo lo pagué, porlo tanto, es mio”. Lo que se ha
pagado puede serunprogramainformatico, unarticulo, unguién, los planos o dibujosdeunar-
quitecto,unnuevologotipo,unnuevo producto o proceso, elembalaje de productos, unnuevo
dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, unainvenciony los resultados de muchos
otros tipos de actividad creadora. Ahora bien, recibir el material o producto contratado no es
sindnimo de titularidad ;Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean: el
creadorindividualolaempresaqueloemplea? Larespuestaaestacuestionno siempre es facil
o clara; puede variarmucho de un pais aotroy también en un pais dado segin sealaleyy segun
seanloshechosy circunstancias de una determinadarelacién entre empleadory empleado.

La titularidad de los mejoramientos funcionales de un producto (invencio-
nes o patentes)

En muchos paises el empleador es el titular de una invencién hecha por su empleado sila in-
vencion esta relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo
estipule otra cosa. Asilo dispone el art. 10 de la ley de patentes en Argentina. A la inversa, en
otros paises, los derechos de Pl de invenciones pertenecen en principio al empleado inventor,
ano serque se acuerde otra cosa. Usualmente, se concede al empleado el derecho aunare-
muneraciénjustayrazonable porsuinvencion sielempleador se quedaconlos derechosdela
invencion, y también se lo participa enlosingresos porregalias sila empresalicenciala tecno-
logia patentadaaterceros.

Titularidad de los derechos de autor

En algunos paises, en general de tradicién anglosajona, si un empleado produce una obra li-
teraria o artistica en el ambito de su empleo, el empleador es automaticamente titular de los
derechos de autor de la obra, a no ser que se acuerde otra cosa. Pero no siempre es asi. Con
arreglo alaley sobre derechos de autor de algunos paises, puede no haber una transferencia
automatica de derechos. En Argentina, el autor es el titular originario de su creacion, y salvo el
caso de desarrollo de software bajo relacion laboral, habré que gestionarla cesién expresa de
los derechos afavorde laempresa.
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Debe sefalarse también que los derechos morales (a saber, el derecho a reclamar la autoria
de una obra, y el derecho a oponerse a cambios en la obra que perjudiquen la reputacion del
creador)no sonasignablesy porlotanto siguenenpoderdelautor,aunque la titularidad de los
derechos patrimoniales se haya transferido alempleador.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

Cuando unarelacion de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de
este dibujo o modelo pertenecen al empleador a no ser que se acuerde otra cosa, es lo que
sucede en Argentina. Enalgunos casos se obligaalempleador a pagar al empleado unaremu-
neracién equitativa, teniendo en cuenta el valor econdmico del dibujo o modelo y cualquier
beneficio que obtenga elempleadorde la utilizacion del dibujo o modelo. En otros paises (por
ejemplo, los Estados Unidos) el creadorde undisefioindustrial es el propietario,ano serque se
pague unaindemnizacién por el dibujo o modelo.

43. ;Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando se subcontrata
una invencion, una obra con derechos de
autor o un dibujo o modelo?

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes
para crear una gran variedad de material original o nuevo. Este material puede ser planes de
negocios, planes de comercializacion, manuales de formacién, manuales informativos, guias
técnicas, programas informaticos, un sitio web, dibujos o modelos, informes de investigacion,
bases de datos, unlogotipo para una campana publicitaria, etc. Ambas partes, a saber, laem-
presay el contratista independiente, al concertar un acuerdo de este tipo deberian procurar
resolver adecuadamente la cuestion de la titularidad de los activos de PI. Por ejemplo, si el
consultor o contratista presenta varios dibujos o modelos o varios logotipos y laempresa sélo
aceptaunodeellos, ;quiénes el titularde los derechos de Pl de las restantes opciones?

» Invenciones. Uncontratistaindependiente contratado paradesarrollarunproducto o proce-
so nuevo tendratodos los derechos alainvencidn, ano ser que se especifique de otro modo.
Esto significa que, si el contratista no llega a un acuerdo escrito conla empresa que asigne a
ella lainvencion, la empresa no tendra derechos de titularidad en la invencion, aunque haya
pagado porella.

» Derechos de autor. En la mayoria de los paises, un creador libre es el titular de los derechos de
autor, ano serque hayafirmado un acuerdo escrito sus derechos. Sélo cuando existaun acuer-
do escrito de este tipo, con la cesion expresa, podra la empresa que encargd al creador este
trabajo ser normalmente titular de la Pl (también en este caso los derechos morales quedan en
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principio enpoderdelautor). Lasempresas que, porejemplo, han pagadoauncontratistainde-
pendiente para crear un sitio web propio pueden tener una sorpresa desagradable al compro-
bar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto significa, por ejemplo, que no pue-
den modificar su contenido o que quien desee reproducir el contenido podra hacerlo con sélo
pedirautorizacién al contratista.

» Dibujos o modelosindustriales. Sise encarga aundisefadorlibre que produzcaporencar-
goundisefiotambién,enmuchos casos, los derechos delaPlno pasaranautomaticamente
alaparte que hizo el encargo, sino que seran propiedad del disefiador libre.

44. ;Qué medidas puedo adoptar para
evitar controversias con empleados o
sub- contratistas independientes sobre la
titularidad de la propiedad intelectual?

Figuran a continuacidn unas cuantas reglas de oro para evitar controversias con empleados o
concontratistas independientes:

» Disponerde asesoramientojuridico: las cuestionesrelacionadas conlatitularidad soncom-
plejasyvariande un pais a otro. Aligual que ocurre conlamayoria de los asuntosjuridicos, es
fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con em-
pleados o con contratistasindependientes.

» Celebrarunacuerdo porescrito: es preciso convenir quién sera el titularde los derechos de
Plrespectode cualquiermaterial que puedasercreado porunempleado o contratistainde-
pendiente; sise van atransferiry en qué momento; quiéntendra el derecho de explotacion;
quiénvaapagarlacreacion; si se autorizalaintroduccién de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea vélido envirtud de
lasleyes nacionales de Pl. En muchaslegislaciones, la cesién de derechos debe serexpresa
yno operasobre ellapresuncion.

» Tener una relacidon contractual antes de que se inicie el proceso de creacion: no conviene
postergarlos asuntos relacionados conla titularidad de la Pl, es mejor abordarlos desde un
principio, antes de que se inicie la colaboracidn entre las partes. Incluso las primeras fases
deun proyecto puedendarlugaracuestionesimportantesrelativas alos derechos de PI.

» Incluircldusulas o estipulacionesreferentes ala confidencialidad enlos contratos que se fir-
men con empleados o con contratistas independientes. También debenincluirse cldusulas
de nocompetenciaenlos contratos de empleo, pueslos empleados de hoy puedensserlos
competidores de mafana.

» Adoptar politicas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de
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los empleados; en este tipo de politicas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cues-
tiones, las categorias de lasinvenciones que se correspondan con el campo de actividad del
empleador;laobligaciéndelempleadoinventorde notificarlasinvenciones alempleador;los
procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones; los requisitos
de confidencialidad y tramitacion de patentes; laremuneracion o porcentaje de regalias que
habra de percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes
conlalegislaciénnacional de aplicacion en materiade PI.

» Serespecialmente prudentes enlacontratacidén externade productos o servicios deinvestiga-
ciénydesarrollo (I + D): sihay otras personas aparte de los empleados de laempresa que parti-
cipen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo
enelque otorguen alaempresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las em-
presas deben asegurarse de que estas personas transfieran alacompafiatodosy cadaunode
los derechosrespecto alos resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos
y, en especial, el derecho aintroducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del
proyecto del+ D generen material que pueda quedaramparado porderechos de autor. Aparte
deloreferente alasinvenciones, enlos acuerdos de | + D debenincluirse clausulas relativas ala
concesién de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre infor-
mes y resultados de la investigacidon y derechos sobre materiales fisicos que vayan a utilizarse
en las actividades de investigacion, como microorganismos u otros materiales bioldgicos, asi
comoderechosdePlsobre cualquierinformaciéndereferenciagque noseade dominio publico.
Todos estos aspectos habran de considerarse estrictamente confidenciales.
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45. ;Cuales sonlos principales acuerdos
contractuales paralatransferenciade
tecnologia?

La transferencia de tecnologia se realiza normalmente mediante unarelaciénjuridica envirtud
de la cual el titular de una tecnologia patentada o conocimiento técnico vende o concede a
otrapersonafisicaojuridicaunalicencia para utilizar dicha tecnologia o conocimiento técnico.

Estas relaciones juridicas tienen un caracter esencialmente contractual, lo que significa que
quien transfiere la tecnologia consiente en transferirla y quien la recibe consiente en adquirir
los derechos, el permiso o el conocimiento técnico en cuestion. Hay varios métodosy disposi-
cionesjuridicas para transferir o adquirir tecnologia, incluidos los siguientes:

Venta o asignacion de los derechos de PI

El primer método juridico es la venta por el titular de todos sus derechos o de sus derechos
exclusivos a unainvencion patentaday la compra de estos derechos por otra persona fisica o
entidad. Cuando se han transferido todos los derechos exclusivos a unainvenciéon patentada,
sinninguna limitacion de tiempo ni otras condiciones, por el titular de lainvencién patentada a
otra persona fisica o juridica, se dice que ha habido una asignaciéon de estos derechos. Estos
principios y caracteristicas también son validos para la asignacion de otros derechos de pro-
piedadindustrial (por ejemplo, marcas registradas o dibujos o modelos industriales). Cuando
se transfieren derechos de autor, recordar que sdlo se trasladan los derechos econdmicos, no
asilos derechos morales.

Licencias

El segundo método juridico consiste en una licencia; a saber, el titular de una invencion pa-
tentada da permiso a otra persona fisica o juridica para llevar a cabo, en el pais por un periodo
determinado, uno o mas de los “actos” abarcados por los derechos exclusivos a la invencion
patentada en ese pais. Cuando se da este permiso, se ha concedido una “licencia”. Puede re-
cordarse que estos “actos” sonla “fabricacidn o utilizacionde un producto queincluye lainven-
cidn, la fabricaciéon de productos por un proceso que comprende la invencion, o la utilizacion
delproceso queincluye lainvencion”.

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

Eltercero de los tres métodos juridicos principales de transferenciay adquisicién de tecnolo-
gia se ocupade los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refierenen gene-
ralaconocimientos sobrelamaneradehaceralgo;los conocimientos adquiridos enuna deter-
minada esfera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante
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documentos, fotografias, proyectos y tarjetas de computadora, entre otros medios. También
pueden comunicarse de forma intangible. Un ejemplo podria ser el acto de uningeniero de la
empresa proveedora de los conocimientos técnicos que explicaun proceso auningeniero de
la partereceptora.

Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos en un documento escri-
to separado del contrato delicencia. También es posibleincluir estas disposiciones enun con-
trato de licencia. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos figuran en
un escrito o documento separado o distinto, este escrito o documento se llama normalmente
“contrato sobre conocimientos técnicos”, o contrato de “know-how”.

Franquicias

La explotacién comercial de tecnologia también puede tener lugar en relacion con el sistema
de franquicias. Una franquicia es una disposicién comercial por la cual lareputacion, informa-
cidntécnicay conocimientos de unaparte se combinan conlainversion de otra parte conelfin
de vender mercancias o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El esta-
blecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente unamarca
registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene una ambientacién (“look”) o disefio
especialdellocal. Lalicencia concedida poreltitular para utilizarunamarca o nombre se com-
bina generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan
algunaformadeterminada: informacion técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servi-
cios administrativos relativos a la produccién, comercializacion, mantenimiento y administra-
cion. Véase lapregunta 50.

Venta e importacion de bienes de capital

La transferencia y adquisicion comercial de tecnologia puede tener lugar con la venta, adqui-
sicion e importacién de equipo y otros bienes de capital. Son ejemplos de equipo de capital la
maquinariay las herramientas necesarias para fabricar productos o la aplicacién de un proceso.

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

Una empresa mixta es unaforma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos fun-
damentales de empresa mixta: las empresas mixtas patrimoniales y las empresas mixtas con-
tractuales. La empresa mixta patrimonial es un arreglo que crea una entidad juridica separada
poracuerdo de dos o mas partes. La empresa mixta contractual podria utilizarse cuando no se
necesita estableceruna entidad juridica separada o cuando no es posible hacerlo. Los acuer-
dos delicencias, contratos de conocimientos técnicos u otros métodos juridicos paralatrans-
ferenciayadquisicion comercial de tecnologiapuedenintegrarse en cualquiera de estos tipos
de empresas mixtas.

119711



La clave parala Propiedad Intelectual

El proyecto llave en mano

En algunos casos, dos o mas de los acuerdos comerciales para la transferencia de tecnologia,
y por consiguiente los métodos juridicos que reflejan, pueden combinarse como medio para
confiar la planificacion, construccién y funcionamiento de una fabrica a un Unico proveedor
de tecnologia o aunnumero muy limitado de proveedores de tecnologia. Por consiguiente, el
proyecto llave en mano puede incluir una clausula amplia porla que una parte se compromete
aentregar asucliente - el receptor de la tecnologia - toda una plantaindustrial que funciona-
rd con arreglo a normas de cumplimiento acordadas. Es mas normal que el proyecto llave en
mano incluya el compromiso de una parte de suministrar al cliente el disefio de la plantaindus-
trialy lainformacidn técnica sobre sufuncionamiento.

Acuerdos sobre consultorias

Los acuerdos sobre consultorias estan relacionados generalmente con el apoyo, asesora-
miento u otros servicios prestados por un consultor (una persona individual o una empresa)
al planear la adquisicidén de una determinada tecnologia, disefiar una nueva planta, preparar
licitaciones para la construccién de un nuevo edificio, fabrica o equipo, intentar mejorar una
tecnologia existente u otras actividades en las que puede precisarse el asesoramiento de un
experto conconocimientos técnicos pertinentes.

Acuerdosy colaboraciones entre sectores publico-privado

La colaboracién entre los sectores publicos de ciencia, tecnologia e investigacion y el sector
privado es fundamental paraimpulsar lainnovacién, la competitividad y el desarrollo sosteni-
ble. Esta articulacién permite aprovechar el conocimiento generado en instituciones publi-
casy transformarlo en soluciones aplicables en el mercado, promoviendo la transferencia de
tecnologiay el desarrollo de capacidades productivas. El sector publico cumple unrol clave
al abordar desafios que el sector privado no puede asumir por si solo, ya sea por limitaciones
de escala, alto riesgo o requerimientos de inversion a largo plazo, como ocurre en areas es-
tratégicas o deinterés social. Para que esta colaboracion sea efectiva, es esencial establecer
acuerdos de transferencia de tecnologia claros y equilibrados, que definan con precision la ti-
tularidad delosresultados, los derechos de uso, las condiciones de confidencialidad ylos me-
canismos de reparto de beneficios. Estos elementos fortalecen la confianza entre las partesy
garantizanun aprovechamiento justoy eficiente de los desarrollos tecnoldgicos.

Esta colaboracion tiene especial relevancia para las PYME exportadoras, que muchas veces
carecen de los recursos suficientes para desarrollar por si solas innovaciones tecnoldgicas o
realizarinversiones eninvestigaciény desarrollo (I+D). A través de acuerdos con universidades
oinstitutos tecnoldgicos, las PYME pueden acceder a conocimiento altamente especializado,
tecnologias emergentesy asistenciatécnica queles permite mejorar sus productos, procesos
y capacidad de adaptacidn a exigencias de los mercados internacionales. Ademas, el apoyo
delsectorpublico encuestiones deinfraestructura, financiamiento o desregulacién normativa
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facilita que estas empresas puedan superar barreras de entrada a mercados mas competiti-
vos. Dicho modelo es habitual verlo presente en los paises desarrollados. El desafio es poder
implementarlo en paises en desarrollo con politicas sostenibles en el tiempo. La transferencia
de tecnologia en este contexto no solo potencia la innovacion, sino que también fortalece la
insercion de las PYME en las cadenas globales de valor, permitiéndoles ofrecer productos di-
ferenciados, con activos intangibles y mayor valor agregado, fundamentales para su proyec-
ciénexportadora.

También esimportante que el sector publico conozca las herramientasy procesos de transfe-
rencia para poder utilizarunlenguaje encomun con el sector privado, para ello existen guias de
buenas practicas como: Guia de buenas practicas engestionde latransferenciade tecnologia

y de la propiedad intelectual en Instituciones y Organismos del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnologia elnnovacion

Otro recurso muy valioso ala hora de profundizar los términos y conocimientos es la siguiente
publicacion: Intercambiarvalor - Negociacion de acuerdos de licencia de tecnologia - Manual

de capacitacion publicadoconjuntamente por la Organizacion Mundial de la Propiedad Inte-

lectual (OMPI)y el Centro de Comercio Internacional (CCI)

46. ;Cuales son los elementos principales de
un acuerdo de concesion de licencia? ;Cuales
son las cuestiones principales que deben
tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de
concesion de licencia?

Figuran a continuaciénlos temas tipicos de las negociaciones que desembocan enla concer-
tacién de un contrato de licenciay que requieren una atencién especial en laredaccién de sus
disposiciones. Estas disposiciones se exponen desde el punto de vista de la concesion de li-
cencias de patentes, pero sonvalidas también para otras formas de PI.

Identificacion de las partes

Uno delos primeros puntos que deben preocuparalos negociadores del contrato delicenciaes
identificar las entidades o personas que seran las partes, o dicho de otro modo, que firmaran el
contrato delicenciay quedaranjuridicamente vinculadas conla ejecucion de sus disposiciones.

Tema

Estas disposiciones describen el producto que se fabricara, utilizara o vendera, o el proceso
que se aplicardy apartirdel cual se obtendra un producto que a suvezsera utilizado o vendido.
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También determinan la invencion o invenciones incluidas en el producto o proceso, haciendo
referencia alapatente o aplicacidon de patente pertinente, describenlos conocimientos técni-
Ccos que se suministrany determinan los adelantos de una parte o de la otra, y las condiciones
engue una parte pondra estos adelantos a disposicionde la otra.

Limitaciones de lalicencia y practicas anticompetitivas

La licencia puede tener algunas limitaciones contractuales relativas a actividades permisibles
(fabricar, vender, esferas de utilizacién, etc.) o restricciones sobre parte de las reivindicacio-
nes hechas sobre ellas, asicomorestricciones territoriales o cuantitativas o limitaciones delos
precios de venta. El acuerdo de licencia especificard, en general, qué parte en el contrato de
concesion de licencia podré realizar determinados actos de explotacion en virtud de sus dis-
posiciones, en qué territorio o territorios, y con qué efectos sobre las disposiciones conterce-
rosrelativas allicenciante o al titularde lalicencia.

La decisién sobre cadauna de estas cuestiones debe estarreflejada claramente en el contra-
to delicencia. Sin embargo, toda disposicidon que esté en contradiccidn con la prohibicion de
practicas antitrust o anticompetitivas se considera generalmente nula o invédlida. Un ejemplo
eslaobligacion de transferirlas mejoras que desarrolle el licenciatario araiz de la utilizacion de
latecnologia, conocido como reversién de mejoras.

Explotacion

Las cuestiones que debentratarse enrelacion conlaexplotacién del producto comprendenla
calidad del producto ensi, el volumen de produccion, la fabricaciéon de parte del producto por
terceros que seran autorizados por el licenciante, laimportacion del producto para satisfacer
lademandalocal cuando falte suficiente suministro en el mismo pais, y la utilizaciéon de los ca-
nales de distribucién dellicenciante.

Ellicenciatario también puede pedirla seguridad de que los conocimientos técnicos suminis-
trados son adecuados para conseguir el objetivo acordado con el licenciante. Esta seguridad
se considera como una garantia de los conocimientos técnicos y se incluye a menudo como
una “disposicidén de garantia” en el acuerdo delicencia.

Solucion de controversias

Las controversiasy susolucidonsoncuestionesfundamentales que debentratarse enelcontra-
to. Puede serdificilidentificar por adelantado los problemas que puede perjudicarauna parte
durante el plazo devalidezdel acuerdo delicencia. Sinembargo, no es tan dificilencontrarma-
neras para que las controversias se traten cuando surjan. La solucién de controversias también
abarca otros dos aspectos. El primero la ley aplicable que debe regir el acuerdo. Esta es una
cuestidon que debe negociarse, pero podria ser el derecho del pais del licenciante o del titular
delalicenciao,amenudo, el paisdonde se estarealizando elacuerdo ensu totalidad olamayor
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parte deél, porque endefinitiva éste es probablemente ellugardonde con mayorprobabilidad
puede surgir una disputa. El segundo aspecto es el método adecuado y el foro o jurisdiccion
donde debe solucionarse la controversia. Las partes pueden decidir silas disputas deben ser
solucionadas porlas partes, quizd con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o porun
juez. Lo importante es que estas cuestiones, segun se acuerde, proporcionen la mejor opor-
tunidad posible para que las controversias se solucionen de modo rapido y facil. En cuanto al
arbitraje y la mediacion, puede agregarse al contrato de licencia una clausula que designe el
Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI como el foro para solucionarlas controversias. Hay
mas informacidn sobre mecanismos alternativos de soluciéon de controversias, como el arbi-
trajeylamediacion, enla pregunta 69. Puede visitarse también el sitio web del Centro de Arbi-
trajey Mediacidndela OMPlenhttp://arbiter.wipo.int/center/index-es.html.

Duracion del contrato de licencia

La escala temporal de un contrato de licencia - a saber, su inicio, duracién y terminacién - ha
de estarestipuladaen el contrato. Puede concederse enlicenciaunderecho de Pl paraunpla-
zo maximo de vigencia (por ejemplo, el plazo maximo en el caso de patentes es generalmente
de 20 afios). También pueden concertarse acuerdos de concesion de licenciamas cortosylas
partes puedenreservarse el derecho de finalizar el contrato siocurrenlas circunstancias espe-
cificadas. Enelimprobable caso de no estipular plazos de duracion, probablemente se utilicen
los usosy costumbres comerciales dellugar de explotacion o ejecuciéon del contrato.

47. ;Cuales son las ventajas y las desventajas
delaslicencias?

Las empresas que poseen derechos sobre patentes, conocimientos técnicos u otros activos
de propiedadintelectual, pero que no puedanono deseenestarinvolucradas enlafabricacion
de productos podrian aprovechar la concesion de licencias sobre esos activos valiéndose de
una mejor capacidad de fabricacidn, unas redes de distribuciéon mas amplias, un mejor cono-
cimiento del mercado local y una mayor experiencia administrativa de otra empresa (el licen-
ciatario). Ademas:

» Los licenciantes que posean experiencia en el ambito de la investigacion y desarrollo de
productos encuentren mas conveniente conceder licencias para la fabricaciéon de nuevos
productos enlugar de encargarse ellos mismos de esalabor.

» Laconcesidéndelicencias puede utilizarse para obteneracceso anuevos mercados que re-
sultaninaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializary
distribuir el producto, el licenciante puede introducirse en mercados que de otro modo no
podriaesperaralcanzar.
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» La concesidn de licencias puede resultar beneficiosa a la hora de lidiar con regulaciones
nacionales que consumen tiempo y dinero, estando el licenciatario en mejor posicion para
llevara cabo esos tramites burocraticos en sus paises.

» Laconcesidndelicencias permite desdoblarlainversion necesaria paral+D, respecto dela
inversidon necesaria para encarar la produccidnindustrial. Asimismo contar con fondos dis-
ponibles puede serladiferencia entre lainnovacionincremental y el estancamiento alrede-
dordeunproducto.

» Uncontrato delicenciapodriaserunmedio para que ellicenciante obtenga derechos sobre
las mejoras, los conocimientos técnicosylos productos conexos que el licenciatario ponga
a punto durante el periodo de duracién del contrato; no obstante, el licenciante no podra
exigir siempre esos derechos, ya que como mencionamos hay restricciones sobre lainclu-
sidnde clausulas de este tipo enlos contratos.

» Unalicencia puede serun medio de convertir a uninfractor, en general de buena fe, en so-
cio o colaborador solucionando litigios en materia de propiedad intelectual sin acudiralos
tribunales.

» Concederlicencias podria serfundamental, enel caso en que un producto patentado deba
incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos estan
protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas em-
presasy sonnecesarios para poder fabricar un producto.

» Por ultimo, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciante conservar la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo recibiringresos por
lasregalias que se derivende ellos, ademas de los ingresos que se obtengan de su explota-
ciénenlos productosy servicios que venda.

Losriesgos delaconcesidndelicencias sonlos siguientes:

» El licenciatario puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, pue-
de “vampirizar” las ventas del licenciante de manera que éste obtenga menos ingresos de
regalias que las pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor. El
licenciatario puede tener ventaja sobre el licenciante o acceder mas rapidamente al mer-
cado puesto que puede tenerunos costos de puesta a punto del producto masreducidos.

» El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica,
formacion de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado
caro paraellicenciante. Esimportante a esterespecto que enelacuerdo de licencia se de-
finan claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan
resolverserapiday eficazmente los desacuerdos eventuales.

» El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como
fuente deingresos. Esta dependencia es ain mayorenel caso delaslicencias exclusivas en
las que eldesempefoineficazdellicenciatario puede significarque ellicenciante no obten-
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gaingresos porregalias. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situacion es el
establecimiento de disposiciones contractualesrelativas aregalias minimasy otras clausu-
las, aunque el problemassigue latente.

» El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnologia no esté
claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licen-
ciante continule la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfa-
cerallicenciatario.

» Ellicenciatario puede ser poco diligente o no tener decisién de velar por los intereses del
licenciante, a pesar de tener obligaciones contractuales de defender la tecnologiay dere-
chosdeltitularfrente alainfraccion de terceros.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

Existenvarias maneras mediante las que elacuerdo delicencia puede ofrecerallicenciantey al
licenciatario la posibilidad de aumentarlosingresosylos beneficios e incrementarla cuotade
mercado:

» Confrecuencialas empresas tienen prisa porintroducir nuevos productos en el mercado. Me-
diante un acuerdo de licencia que otorga acceso a tecnologiasy marcas que ya estan estable-
cidas o inmediatamente disponibles es posible que una empresa llegue mas rdpidamente al
mercado.

» Es posible que las pequenas empresas carezcan de los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades de |+D que son necesarias para suministrar nuevos productos o pro-
ductos de mayor calidad. Gracias a los acuerdos de licencia las empresas tienen acceso a
avances técnicos que de otra maneraresultarian dificiles de obtener.

» Lalicencia también puede ser necesaria para mantener e incrementar una posicion que ya
estabienestablecidaenelmercado pero queresultaamenazadapornuevos disefioso mé-
todos de produccion. Los costos que entrafia estar al tanto de los Ultimos avances y ten-
dencias puedenresultarenormesy accederrapidamente aunanuevatecnologia pormedio
deunacuerdo delicencia puede serlamejor manera de superar este problema.

» También es posible establecer acuerdos de licencia con otras empresas gracias a los cua-
les, encombinacién conlacarteratecnoldgicadelaempresa, se pueden crear nuevos pro-
ductos, serviciosy oportunidades de comercializacién.

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

» Cabelaposibilidad de que ellicenciatarioincurraen compromisos financieros para adquirir
unatecnologia que no estd “apunto” para ser explotada comercialmente o que debe modi-
ficarse para satisfacerlas necesidades dellicenciatario.
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» Lalicencia de propiedad intelectual puede afiadir un cimulo de gastos a un producto que
no estd respaldado por el mercado. Siempre es interesante afiadir nueva tecnologia, pero
Unicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia
conelprecio que puede cobrarse. Sise afladen numerosas tecnologias a un producto, éste
puede convertirse en un producto muy avanzado desde el punto de vista tecnoldgico, pero
demasiado caro deintroduciren el mercado.

» Laconcesidndelicenciaspuede crearunadependenciatecnoldgicaenel proveedor, quien
podria decidirnorenovarelacuerdo delicencia, negociaracuerdos delicenciaconlacom-
petencia, limitarlos mercados enlos que puede usarse la tecnologia concedida enlicencia
olimitarlos actos de explotacion permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.

» Asumir compromiso de defender la tecnologia y Pl del licenciante frente a infracciones de
competidores puede sermuy costosoy no estar cuantificado acertadamente en el contrato.

La concesidn de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciante y al
licenciatario encaso de quelos organismos de control gubernamental consideren que es perjudi-
cial paralalibre competencia o que se trata de un caso de connivencia desleal. Ademas, las licen-
ciassonbastante complejasy, siunservicio de consejeriajuridicano estudiay examina atentamen-
te todas las clausulas sustanciales, pueden resultar perjudiciales. No obstante, si se preparan por
adelantado y se cuenta con asesoramiento juridico, las licencias de propiedad intelectual son un
instrumento empresarial fundamental de generacidondevalorque suele beneficiaraambas partes.

48. ;Que ventajas y desventajas tiene
participar en una empresa mixta conotra
empresa?

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio Util y necesario para introducirse en nuevos
mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas
pueden ser el Unico medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas mixtas
los participantes suelen tomar posiciones claras en relacion con el capital social. El volumen
de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele serimportante esta-
blecer lineas claras de control de gestidon sobre las decisiones para que los resultados sean
buenos. Unaformainferiorde participaciéon, que puede ono puedeincluirla participaciénenel
capital social, sonlas alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden atenerun porcentaje
de fracasosrelativamente elevado. Sinembargo ofrecen algunas ventajas especificas.
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Ventajas de las empresas mixtas

» Lasempresas mixtas permiten alas empresas componentes compartir tecnologiay activos de
Plcomplementarios parala producciény comercializacidon de bienesy servicios innovadores.

» Paralaorganizacion méas pequefa con capacidadesinsuficientes de financiaciéon o de ges-
tion especializada, el sistema de las empresas mixtas puede resultar serun medio eficazde
obtener los recursos necesarios para entrar en un nuevo mercado. Esto puede ser espe-
cialmente cierto en relacién con mercados en donde los contactos locales, el acceso a la
distribucion y los motivos politicos pueden convertir el sistema de empresas mixtas en la
solucion preferida oincluso obligada por motivos juridicos.

» Las empresas mixtas pueden utilizarse parareducirlafriccidén politicay mejorarla aceptabi-
lidadlocal o nacional delaempresa.

» Las empresas mixtas pueden proporcionar conocimientos especializados sobre los mer-
cadoslocales, laentradaenlos necesarios canales de distribuciény elacceso a suministros
de materias primas, contratos del Estado e instalaciones locales de produccién.

» Enunndmero creciente de paises, las empresas mixtas creadas con los Estados huésped
hanadquiridounaimportanciacadavezmayor. Estas empresas mixtas puedenformarse di-
rectamente con empresas propiedad del Estado o pueden dirigirse hacia empresas cam-
peonas delaindustrianacional.

» Haaumentado la creacidn de empresas y alianzas temporales de consorcio, cuyo objetivo
es ejecutar determinados proyectos que se consideran demasiado grandes para que pue-
dan atacarlos las empresas por separado (por ejemplo, iniciativas de defensaimportantes,
proyectos de obras publicas, nuevas iniciativas tecnoldgicas mundiales).

» El control de divisas puede impedir que una empresa exporte capital y puede dificultar la
financiacién de nuevas filiales en el extranjero. En tales casos, el suministro de conocimien-
tos puede servirparaque unaempresapuedaobteneruna participacionenelcapitaldeuna
empresamixta creadaconunasociadolocalconacceso alosfondos necesarios.

Desventajas de las empresas mixtas

» Un problema importante es que es muy dificil integrar las empresas mixtas en una estrate-
giamundial que incluya un comercio transfronterizo importante. En tales circunstancias, se
plantean casiinevitablemente problemas relacionados con la determinacién del precio de
las transferencias desde y hacia el pais y con el origen de las exportaciones, en especial, a
favor de filiales de propiedad plena en otros paises.

» Latendenciahaciaunsistemaintegrado de gestion mundial de efectivo, a través de unateso-
reria central, puede provocar conflictos entre asociados cuando lasede de laempresainten-
taimponerlimites oincluso directrices sobre la utilizacién del efectivo y del capital de explo-
tacion,lagestidndelasdivisas,yelvolumenymedios de pago delos beneficios transferibles.
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» Otroproblemagrave se planteacuandolos objetivosdelosasociadossonoacabansiendo,
incompatibles. Porejemplo, laempresamultinacional puede teneruna actitud muy diferen-
te ante el riesgo que su asociado local, y puede estar dispuesta a aceptar pérdidas a corto
plazo para ganar participacion en el mercado, asumir niveles elevados de deuda o gastar
mas en publicidad. De modo semejante, es muy posible que los objetivos de los participan-
tes cambien a lo largo del tiempo, especialmente cuando puede presentarse la alternati-
va de establecer filiales de propiedad plena a las empresas multinacionales con acceso al
mercado de laempresa mixta.

» Seplanteanproblemasenrelacionconlaestructuradelaadministraciony el personal delas
empresas mixtas.

» Muchas empresas mixtas fracasan debido a conflictos sobre losintereses fiscales entre los
asociados.

49. ;Como se pagan los derechos de
propiedad intelectual enlos acuerdos de
concesion de licencias?

El “precio” o “costo” de la adquisicion de propiedad intelectual depende de determinados
factores, entre ellos el caractery duracion de los derechos de propiedad intelectual, y la tec-
nologiay poderrelativo de negociaciéon de las partes. El futuro transferente realiza una valora-
cioncuidadosaenfuncidéndelvalorodelatecnologiaodelanecesidad que setiene deella, de
las tecnologias alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnolégicoy de la
producciényrentabilidad probables de la tecnologia que puede transferirse. El posible trans-
ferente tambiénrealiza proyecciones especificas sobre laproducciényla consiguiente fuente
deingresos procedentes de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnologia.

Elposible receptorde la transferencia evallalos pagos totales que debera efectuar para con-
seguir una determinada tecnologia y los futuros progresos de esta tecnologia, y los compara
conlarentabilidad proyectadadelaempresaalolargo de undeterminado periodo. Elreceptor
también evalla estos pagos enrelacién con los costos de la tecnologia o con los pagos alter-
nativos realizados por transacciones semejantes. Véase mas informacién sobre la valoracion
delosderechos de propiedadintelectual enlapregunta72.

Unaremuneracion monetaria directa por derechos de propiedad intelectual o por tecnologia
puede adoptar distintas formas:

» Pago de una suma global: una cantidad previamente calculada que se pagade unavezo a
plazos.

» Regalias: pagos calculados posteriormente y recurrentes, cuyo importe se determina en
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funcién de la utilizacidn o resultados econdmicos (unidades de produccion, unidades de
servicio, ventas del producto, beneficios).

» Tasas:remuneracion por serviciosy asistencia prestados por expertos técnicos o profesio-
nales, fijadaenunimporte determinadoy calculada por persona o por periodo de servicio.

Estas formas de remuneracién pueden combinarse enun determinado acuerdo de concesién
de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnologia. En algunos casos, la
suma global puede sustituir completamente el sistema de regalias, mientras que en otros ca-
sos podrian combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de lalicencia o receptor de la
tecnologiapuede preferirhacerunpago globalenlugarde unaformauotraderegalia. En otros
casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnologia la oportunidad de
pagarregalias porunidades de produccion enlugar de hacerlo porventas. Las tasas porservi-
ciosy asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o
negociarse a medida que se prestan los servicios. También pueden escalonarse el valor de la
regalia supeditado al cumplimiento de hitos, donde, porejemplo, elreceptor tiene incentivos
de rendimiento para pagar regalias menores, y quien transfiere ve aumentar el volumen sobre
elque se calculalaregalia.

50. ;Qué es una franquicia?

Lafranquicia puede considerarse como un arreglo en el que una persona (el franquiciante) que
ha preparado unsistema parallevaracabo un determinado negocio, permite a otra persona (el
titulardelafranquicia o franquiciado) utilizar este sistema de conformidad conlas prescripcio-
nes del franquiciante a cambio de una remuneracion. La relacion es continua, porque el titular
de lafranquicia actia de conformidad conlas normasy practicas establecidas por el franqui-
cianteyvigiladas porély consuasistenciay apoyo continuo. En Argentina este contrato serige
porlas disposiciones del Capitulo XIX del Cédigo Civily Comercial de laNacidn que regula de-
talladamente el contrato.

Por consiguiente, la franquicia esta relacionada con un sistema por el cual el franquiciante da
licencia al titular para explotar. Esto puede llamarse sistema de franquicia, o simplemente el
sistema. El sistema esun conjunto de disposiciones que comprende derechos de Plrelaciona-
dos conunaomas marcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, invenciones
y obras protegidas por derechos de autor, junto conlos pertinentes conocimientos técnicosy
secretos comerciales, todo lo cual se explota para vender mercancias o prestar servicios alos
usuarios finales. Ademas, el sistema incluye factores que contribuyen al éxito de un negocio,
como recetas y métodos de preparar comida, disefio de los uniformes de los empleados, di-
sefio delos edificios, disefio del embalaje, y administraciény sistemas de contabilidad.
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Las caracteristicas tipicas de unarelacion de franquicia son las siguientes:

» Una licencia para utilizar el sistema. A cambio de un pago convenido, se permite al titular
de la franquicia utilizar el sistema de la franquicia: de hecho se concede licencia para que el
franquiciado utilice el sistema que tiene el franquiciante de explotar su negocio. Si el siste-
ma de franquicia debe explotarse enunlugar determinado, como unrestaurante ounatien-
daenfranquicia, ellugarsuele llamarse “unidad con franquicia”.

» Unarelacién interactiva continua. La relaciéon es continua, y comprende ventas multiples
delproducto enfranquicia(uofertas de servicios de franquicia) durante un periodo de tiem-
poenelcualelfranquiciante prestarad asistencia continuaal titulardelafranquiciaparaesta-
blecer, mantenery promoverlaunidad de franquicia. Esto comprende la actualizacion de la
informacion pertinente a medida que el franquiciante desarrolla técnicas nuevas y mejores
paraelfuncionamiento delaunidad de franquicia. El titular de lafranquicia, por su parte, tie-
ne la obligacién continua de pagar derechos al franquiciante por la utilizacidn del sistema
concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciante por la prestacion de servicios
continuos de gestion.

» Derecho del franquiciante de prescribir el modo de funcionamiento del negocio. El titular
de la franquicia acepta cumplir las directrices dictadas por el franquiciante que determinan
elmodo de funcionamiento del sistema. Estas directivas pueden comprender control de ca-
lidad, proteccion del sistema, restricciones territoriales, pormenores operativos y muchas
otrasreglamentaciones querigenla conducta del titularde la franquicia enrelacién conella.

Laconcesiéndelalicencia de unamarcaregistrada es generalmente una condicion basica del
acuerdo defranquicia. Enlos acuerdos de franquicia, el grado de control del titular delamarca
registrada es generalmente superioral de los acuerdos normales de concesiénde licencias de
marcasregistradas.

51. ;Qué es un acuerdo de no divulgacion?

A veces es necesario que una empresa comparta un secreto comercial con otra empresa. Un
fabricante puede necesitar que se realicen ensayos especializados con un prototipo, pero sin
que lacompetencia conozcalas caracteristicas del nuevo producto. Una empresa de montaje
quiza desee saber si un proveedor puede cumplir una especificacion nuevay exigente que le
proporcionara una rapida ventaja en el mercado, pero no quiere que nadie mas use la misma
especificacion. En estos dos ejemplos el prototipo y la nueva especificacion quiza deban salir
delas manos del propietario, pero como es légico el propietario deseard mantener el control.

Lasoluciénes conseguirque laempresaalacual se divulgaralainformacion confidencial firme
unacuerdode confidencialidad, llamado avecesacuerdo de nodivulgacién, tambiénmencio-
nado porsussiglaseninglés NDA. Unacuerdo de nodivulgacidnesuncontrato enel que el sig-
natario acuerdano divulgar determinadainformacion, excepto enlas condiciones estipuladas
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en el contrato. Losinventores o empresas recurren a menudo alos acuerdos de no divulgacion
cuando compartenconterceros susideascomerciales, sus prototipos de unproductoinnova-
doruotrainformacion confidencial. Esto se hace amenudo cuando se exploranlas posibilida-
des de fabricar, disefiar o comercializar un producto dado en colaboracidn con otras empre-
sas, al negociar acuerdos de concesion de licencia o al buscar financiacién para desarrollarun
producto o aplicarun plan de negocios.

Acuerdos de no divulgacion

Un acuerdo de no divulgacién comienza declarando claramente quién posee la informacion
(el titular), laempresa que larecibe (el receptor), y el propdsito de la transmisién de lainforma-
cion (el propdsito permitido). Tras definir en qué consiste la informacidn confidencial, figuran
las denominadas excepciones alaconfidencialidad, es decir,unalistade acontecimientos que
permiten que el secreto pase aserde dominio publico, porlo que elreceptoryano esté obliga-
do a cumplir con las condiciones del acuerdo de no divulgacidn. Sin embargo, el receptor no
debera serlapersonaque publique lainformacién en primerlugar.

Seguidamente, en el acuerdo se detalla de qué manera el receptor debera proteger lainforma-
cion, qué puede hacer conella (utilizarla sélo en el marco del propdsito permitido), y qué no pue-
de hacerconella(comunicarsela a cualquier persona que no necesite accederalainformacion).

Generalmente, ellos establecen por cuanto tiempo lainformacion debera permanecer confi-
dencial; este plazo suele coincidir con el periodo de tiempo durante el cual el secreto dard a su
titular una ventaja competitiva en el mercado, ademas de un pequefio margen. Porlo general,
se trata de periodos de dos o cinco afios. Habra circunstancias en las cuales dicha confiden-
cialidad afectard el derecho del receptor de la informacioén a desarrollar actividad comercial
o industrial, por lo que el plazo post contractual deber ser razonable y guardar relacion conla
informacionrecibiday caracteristicas del mercado o industria.

Unavez que el receptor ha firmado el acuerdo de no divulgacion, el titular puede comunicar la
informacidn con mayor tranquilidad.

Cuando utilizar un acuerdo de no divulgacion

Las empresas no deberian hacer un uso excesivo de los acuerdos de no divulgacién. La mejor
manera de guardar un secreto seguird siendo: “no se lo digas anadie”. Sino cabe masremedio
que comunicar un secreto, debera decirse lo minimo indispensable paralograr el objetivo co-
mercial; en ocasiones alcanzara un esbozo, aunque para una evaluacion técnica deberan for-
zosamente transmitirse los detalles de los conocimientos técnicos que hay que examinar.

Aveces,enunacuerdo de nodivulgacion se fijaun plazo -supongamos, un aflo- durante el cual
lainformacidn que se divulgue quedara al amparo del acuerdo. Ello resulta Util paralos acuer-
dos técnicos complejos, como las empresas mixtas, aunque para esa clase de empresas sera
necesariounacuerdoindependiente.

Asimismo, escoja con cuidado al receptor de lainformacion. ;Esta seguro de que podréd man-
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tenerlapromesade confidencialidad?

Apesardelaprotecciénjuridica, los secretos comerciales que hayan sido publicados no podran
“volverasersecretos”. Aunque el titulardel secretorecurraalos tribunalesy obtengaunaindem-
nizacién porlos dafios sufridos, ello no hard volverlas cosas a suestado original. Sus competido-
res podranutilizar libremente lainformacién antes secreta que tanto le costd desarrollar. Porello,
lomejorseraasegurarse de que, ante todo, su secreto sera mantenido confidencial.

Los acuerdos reciprocos de no divulgacion

Aveceslainformaciénfluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamente in-
formacidén confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo
de no divulgacién reflejara entonces con claridad este arreglo especificando la informacion
confidencial que esta compartiendo cada parte.

52. ;Cuales sonlos elementos esenciales de
las licencias de marcas?

Laslicencias de marcas sonun fendmeno de origen relativamente reciente en la historia de las
marcas. La funcion original de una marca eraindicar el origen comercial, y las mercancias pro-
cedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podian llevar la marca del licen-
ciante sinincurriren engafo.

Puedenconcederselicencias de marcascomo disposiciones accesoriasapatentesylicencias
sobre conocimientos técnicos, o separadamente de ellas. Entre las disposiciones particulares
delamayoriadelaslicencias de marcas registradas pueden citarse las siguientes:

» Permiso de utilizacion. La concesién del permiso de utilizacidon de la marca o marcas perti-
nentes esladisposicidn que figuraen primerlugarenlamayoriade los acuerdos delicencia.
Las caracteristicas de lamarca o marcas figuran generalmente enunalistaenelacuerdo de
licencia, junto conlos productos enrelacion conlos cuales debe utilizarse lamarca.

» Numero de licenciatarios. Serdimportante paraellicenciatario saber cuantoslicenciatarios
mas habra en el territorio de licencia. También serd importante para el saber donde estaran
asignadaslas demaslicencias paraasegurarse de que susrivales se asignanen condiciones
comparables.

» Control de calidad. Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo de licencia esta esti-
pulado que el licenciatario no utilizara las marcas en productos que no alcancen el nivel de
calidad prescrito por el licenciante. Las disposiciones sobre el control de calidad estipula-
ran que el licenciatario recibird confidencialmente todas las especificaciones, datos y co-
nocimientos técnicos del licenciante para poder cumplir las normas prescritas de calidad.
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La vigilancia de esta clausula obligara normalmente al licenciatario a enviar productos de
muestra al licenciante y a permitirinspecciones de la factoria y almacenes del licenciatario
y de los métodos de produccidn, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los
productos acabados.

» Comercializacién. Lalicencia designard el territorio en el que se utilizard lamarca. Lalicencia
contendra generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado,
asicomo disposiciones para que el licenciante se mantenga fuera del territorio de licencia.
Es comuntambién que el licenciante requiera acciones de promocidn de la marca licencia-
da,y que cualquier accién al respecto por parte del licenciatario requiera la aprobacion del
licenciante.

» Disposiciones financieras. Ademas de exigir unos derechos o regalias por el permiso de
utilizar las marcas registradas, el licenciante puede también pedir pagos por los servicios
de personas expertas parainstruir alos empleados licenciatario sobre los materiales nece-
sarios para alcanzar las normas prescritas de calidad que exige la licencia. También puede
haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por Ultimo, se
pide generalmente allicenciatario que lleve libros yregistros detallados de lasventas delos
productos conlamarca.

» Infracciones. Se exige normalmente al licenciatario que informe sobre todos los pormeno-
res de las infracciones que puedan ocurrir, y es comun tener la obligaciéon de defender ac-
tivamente los derechos de Pl a su costo, teniendo el licenciante la facultad de intervenir en
todoslos pleitos porinfraccion.

53. ;Como puedo conceder enlicencia obras
protegidas porlos derechos de autor?

El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de edicion (publicacidn), se limita ge-
neralmente arestringir el ejercicio del derecho ala obra que debe publicarse, y lo restringe en
la medida necesaria para que pueda publicar la obra y vender ejemplares. Al mismo tiempo,
la titularidad de los derechos de autor no cambia, sino que sigue en poder del autor o demas
titulares del derecho de autor.

Por consiguiente, un contrato tipico de edicion es una simple licencia concedida al editor por
el cual adquiere una licencia exclusiva (Que concede un derecho exclusivo) para reproduciry
publicar, en un territorio dado, la obra en cuestién - o, si procede, para proporcionarla, repro-
ducirla o editarla traducida - en una edicion normal comercial, que comprenda un nimero ra-
zonable de ejemplares.

La licencia puede concederse para una edicidn sélo, o también para las siguientes ediciones.
El volumen de una edicion Unica - o de la primera - se determina generalmente en el contrato
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fijando elniumero de ejemplares que se editaran o estipulando un nimero minimo de ejempla-
res, un numero maximo o ambas cosas (“la tirada de imprenta”). El acuerdo sobre el volumen
de una edicién Unica - o primera - suele tener en cuenta la necesidad de satisfacer la deman-
da presumible del publico, con unos costos que permitan vender un ejemplar al por menor a
un precio comparable al precio a que se venden normalmente publicaciones semejantes en el
mercado dado de la edicidn. En el caso de negociar para editar la obra traducida, debe espe-
cificarse elidioma (o idiomas) de la edicion (o ediciones) autorizadas.

Afin de promover la difusion de la obra publicada, y conrelacién a una posible explotacién fu-
tura de la publicacién objeto de contrato, el titular de la licencia puede adquirir también de-
terminados derechos llamados subsidiarios. Estos derechos tienen por objeto reproducir o
comunicar al publico, o dar licencia para reproducir o comunicar al publico, la obra (o su tra-
duccion) enformas especificadas distintas de las de la edicion normal comercial.

Estos derechos subsidiarios pueden abarcar por ejemplo |lo siguiente: el derecho de publica-
cion previa o consiguiente enlaprensa de uno o mas extractos de laobra; derechos seriales - a
saber, el derecho de publicartodala obra o partes de ellaenuna o mas ediciones de un perio-
dico orevista, antes o después de publicar la obra en la edicidon normal comercial; el derecho
de leer extractos de la obra en emisiones sonoras o de television; el derecho de incluirla obra
publicada o parte de ella en una antologia; el derecho de adaptar la obra para editarla como
libro de bolsillo o en ediciones de clubes de libro después de la ediciéon comercial normal. La
edicion puede incluir el formato digital o audiolibro

Es una postura razonable y normal no conceder al editor los derechos de explotar la obra en
una forma que pueda considerarse adaptacion, como los derechos de puesta en escenaola
produccidén de peliculas, o parala emision sonora o televisiva o los derechos de traduccion en
general. En sentido estricto, la explotacion de estos derechos supera el ambito de la promo-
cion o explotaciondirectadelapublicacion de laobrapor el editor.

La concesion del “derecho de publicacién resumida” (el derecho de publicar una abreviacién
o formareducida de la obra), o el llamado “derecho de tira comica”, precisa a menudo una au-
torizacion especial en cada caso, habida cuenta de los intereses morales del autor enrelacion
conlaintegridad delaobra. Encuanto alaintegridad de la obra que se publica, puedenincor-
porarse estipulaciones especiales en el contrato. Esto puede ser (til especialmente en paises
donde la legislacidn no establece disposiciones adecuadas sobre “derechos morales”. Por
ejemplo, puede acordarse que “el editor reproducira la obra sin ninguna enmienda ni abrevia-
cioén, nininguna adicion”.

Enrelacion con determinadas formalidades relacionadas con la industria editorial se estipula
generalmente enlos contratos de edicidn que se imprimira enla pagina del tituloun aviso ade-
cuado de derechos de autor. El aviso consiste en el simbolo ©, el afio de la primera publicacién
delaobrayelnombre deltitulardelos derechos de autordelaobra. El pie deimprentatambién
puedeincluirla cantidad de ejemplares en que constala tirada.

Existiendo libertad contractual y una enumeracion no limitada de derechos econdmicos en la
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mayoria de las legislaciones de derecho de autor redunda en una gran variedad de licencias co-
merciales que involucran derechos de autor. Estas licencias permiten a un titular autorizar el uso,
reproduccion, adaptacion o explotacidon econdmica de una obra protegida, bajo condiciones
estipuladas. Yahemos mencionado que este tipo de licencia puede ser exclusiva (impide al titu-
lar otorgarlicencias a terceros) o no exclusiva, y es fundamental en el contexto de negocios que
integran contenidos creativos, como software, ilustraciones, disefios graficos, tipografias o ma-
terial audiovisual. En el marco del comercio internacional y los emprendimientos exportadores,
los derechos de autor pueden ser parte de un paquete de propiedad intelectual que combine
distintas figuraslegales, como marcasregistradas, disefiosindustrialesy patentes.

Este enfoque integrado permite licenciar, por ejemplo, una marca comercial acompafada de
un disefio grafico original protegido por derecho de autor, un envase registrado como disefio
industrial y manuales de uso o catalogos protegidos por derecho de autor. Asi, un exportador
de productos gourmet puede otorgar una licencia a distribuidores extranjeros que incluya el
derecho ausar sumarca, el disefio artistico dellogotipo o del empague como derecho de au-
tory también marca tridimensional, y latipografia personalizada desarrollada para el producto
también considerada obra original. Este tipo de licencia general consolida el valor comercial
delos activosintangiblesy protege su uso en mercados extranjeros, al tiempo que es conve-
niente delimitarlos derechos, territorios y condiciones de explotacion en contratos.

Hay dos principioslegalesque aplicanalos contratosrelacionados conderechode autor,y son
fundamentalestanto paraquienesloslicencian,como paraquienes adquierenlalicenciaauto-
rizada. El primer principio esdeldeindependenciadelosderechos. Siuno contrataunderecho
economico puntualindependientemente de los otros derechos econémicos. Si contrato para
reproducirlaobra(realizar copias fisicas)no tengo elderecho atransformarla (porejemplo, tra-
duciéndola), son derechos independientes uno del otro. El segundo principio, y fundamental
es el de interpretacidn restrictiva de los contratos. Esto significa que, ala hora de entender el
alcance de un contrato, este debe interpretarse de manera restrictiva, y ante la duda siempre
dejar enla esfera de autor alguna cuestion no aclarada. Todo aquello que no se haya expresa-
mente licenciado por ejemplo se entendera que queda por fuera del contrato. Si usted esta
obteniendo una licencia, la misma debe ser detallada, sin términos imprecisos respecto de lo
que puede hacer conlaobra protegida.

Lalibertad contractualy el potencial que posee el derecho de autoralahora de potencialem-
prendimientos hace necesario prestar especial atencidon alahora de utilizarrecursos de terce-
ros, los cuales pueden estar alcanzados por derecho de autor. Porlo tanto, siidentifican posi-
bles conflictos o incertidumbres respecto a derechos de PI, tanto como posible titular como
licenciatario o usuario, es conveniente consultar conun abogado experto enPI.
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54. ;Cuales sonlos elementos esenciales de
un plan de negocios para exportar?

Un plan de negocios consiste enun mecanismo destinado a asegurar que los recursos o acti-
vosdeunaempresase utilicende modorentable entodas sus actividades a fin de desarrollary
manteneruna ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan
de trabajo que asegurara su éxito, mientras que para una empresa que ya esta en marcha, le
ofrece un panorama de la situacion general de la empresa, de como se esta orientando y de
coémo tiene previsto cumplir sus objetivos para alcanzar y/o mantener su éxito.

Sibien establecerun buen plan de negocios requiere mucho trabajo, sus resultados justifican
eltiempoylaenergia que usted dedicard a su creacion. Unplan de negocios le ayudara a:

» Determinarlaviabilidad de suidea comercial o plan de exportacién. Al formular por escrito
un plan de negocios, laempresa se ve obligada a analizar todos los aspectos importantes,
tales como la demanda potencial de sus productos o servicios, qué tipo de competenciay
de obstaculos existen para suentradaen el mercado, sisu producto o servicio se diferencia
realmente delos que yaexistenenelmercado olos mejora, losrecursos necesarios, losem-
pleados cuya contribucion esdecisiva, las tecnologias apropiadasylas asociaciones estra-
tégicas, la movilizacién de fondos, los costos iniciales previstos, las estrategias de comer-
cializacion, etc. Un factor usualmente desatendido es el de regulaciones y aprobaciones
gubernamentales, especialmente cuando se evalluan diferentes mercados de exportacion.

» Teneracceso afinanciaciény ayudainiciales. Losinversoresy prestamistas precisan planes
de negocios bien formulados y realistas. Estos no suelen serlo, y no sorprende por lo tanto
que cercadel 80 % delosplanesdenegocios que se presentanalosinversoreseincubado-
ras de empresas seanrechazados.

» Formular directrices estratégicas. El plan de negocios es un punto de referencia que ofre-
ce una base objetiva para que usted y su equipo directivo determinen sila empresa tiene
posibilidades de alcanzarlas metasy los objetivos en el plazo convenidoy con arreglo alos
recursos disponibles.

» Establecerunanorma o base de comparacion que permita evaluar toda decisidony resulta-
do comercial en el futuro. Esta norma o base de comparacién puede ir evolucionando con
laempresay, como tal, el plan de negocios es un documento dindmico que se debe revisar
teniendo en cuentalas nuevas circunstanciasy su evolucion.

Planes internacionales de negocios

Elaborar un plan internacional de negocios exige una minuciosa planificacién y un compro-
miso considerable. Al igual que con toda nueva operacién comercial, la decisién de exportar
debe contemplarse como una inversion empresarial a largo plazo mas que como un objetivo
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de beneficios acorto plazo. Laelaboracidonde unplaninternacional de negocios constituye un
paso esencial para determinar si un producto esta listo para su exportacioén, antes de asumir
el compromiso de participar enun acuerdo comercial internacional. Un plan de negocios bien
preparado ayudara a la empresa a evaluar el potencial del producto enlos mercados interna-
cionales, facilitara la tramitacion de solicitudes de financiacidn, y contribuira a decidir si existe
unmercado para el productoy qué costo tendra exportarlo.

55. ;Por qué esimportanteincluirala
propiedad intelectual en miplande
negocios?

Los conocimientos nuevos u originales y la expresidn creativa de ideas son los motores de las
empresas que tienen éxito. Por lo tanto, la protecciéon de dichos conocimientos y creatividad
contra su divulgacién involuntaria o su uso no autorizado por parte de competidores es cada
vez mas importante para desarrollar y mantener una ventaja competitiva. Para la creacion de
unaempresatambiénsonnecesarios otrotipo derecursos,comounaredderelacionesyfuen-
tes de financiacion. El sistema de proteccién de la propiedad intelectual (Pl) representa una
herramienta esencial para:

» Manteneralejados alos competidores sin escripulos;

» Entablarrelaciones conempleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios co-
mercialesy clientes;

» Recaudarfondos.

Para atraer inversiones, es necesario disponer de un plan de negocios de calidad que refleje
de forma objetiva las posibilidades del negocio propuesto. Para convencer a los inversores,
tendrd que demostrarles que:

» Existe unademanda parasuproducto enelmercado;

» Suproducto es superioralos productos de lacompetencia, silos hay;

» Hatomado las medidas adecuadas para evitar que los competidores desleales se benefi-
cien gratuitamente de su éxito.

Lamayoriadelos empresarios aseguran que el producto que ofrecen esinnovador, Unico o su-
perioralo que ofrecensus competidores. ;Pero es acaso cierto? Siusted cree quelo es, tendra
que demostrarlo y una patente (o los resultados de una busqueda de patentes fiable) puede
ofrecerlamejorpruebade que suideaes unanovedadu ofrece una solucién efectivaaun pro-
blema existente enelmercado.
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El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio pueden ser los elementos funda-
mentales que diferencian suproducto delos delacompetencia. Porconsiguiente, deberdele-
gircuidadosamente el nombre comercial, la marca o marcas y el nombre o nombres de domi-
nio que propongay exponeren su plan de negocioslas medidas adoptadas pararegistrarlos.

Asimismo, los inversores iniciales querran asegurarse de que el producto que usted propone a
laventano se basa, sin autorizaciéon alguna, en secretos comerciales, material protegido por de-
recho de autor, patentes u otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otrasem-
presas, dado que esto podria provocar la ruina de su propio negocio en costosas actuaciones
judiciales. Enalgunos sectores de alta tecnologia, el riesgo de violarlos derechos de propiedad
intelectual de terceros es elevadoylos proveedores de servicios e inversores pueden mostrarse
reacios a tomar ese riesgo, amenos que usted pueda demostrarles que no corren tal riesgo (por
ejemplo, mediante una blUsqueda de patentes o de marcas que le ofrezcalibertad de operar).

La informacién comercial confidencial, (como los datos relativos a la produccién, las inven-
ciones secretasy los conocimientos técnicos, financieros y de comercializacion) puede ser el
factor principal en el que reside la ventaja competitiva de muchas empresas. En esos casos,
esimportante que losinversores sepan gue suempresa tiene informacidn de dominio privado
significativa, conocida como secretos comerciales, y que usted ha tomado las medidas ade-
cuadas para protegerladelos empleadosylos competidores. De hecho, el propio plan de ne-
gocios constituye undocumento secreto que sdlo debe divulgarse atitulo confidencial, previa
firma, engeneral, de unacuerdo de no divulgacién o confidencialidad porparte delempleado,
elinversor o cualquier otra personainvolucrada.

Enresumen, sila propiedad intelectual es un activoimportante para sunegocio (es decir, sisuem-
presaposee patentesotecnologias patentables, dibujos o modelosindustriales, secretos comer-
ciales, marcas acreditadas, o si usted es el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra
protegida porderecho de autor), debera constituir un elemento clave de su plan de negocios.

56. ;Como puedo saber si mi empresa tiene
activos de propiedad intelectual? ;Qué es
una auditoria de la propiedad intelectual?

¢Por qué debe llevarse a cabo una auditoria de la propiedad intelectual?

Sibienhay algunas empresas que hanincorporado sistemasy procedimientos complejos para
identificar, protegery gestionarlos activos de Pl a medida que se van creando, hay un nimero
sorprendentemente elevado de empresas que no lo han hecho. Algunas tienen sistemas para
gestionarlos derechos de Pl que puedenregistrarse (invenciones patentablesy marcasregis-
trables, porejemplo), pero se encuentran conproblemas cuando miembros del personalvalio-
sos abandonanlaempresa, llevandose consigo conocimientos no documentados.
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Incluso enlas empresas que son “conscientes delaPl”, es precisorevisar conregularidad los sis-
temasy capacitar o recordar al personal como puede sacar el maximo beneficio de los activos
dePlque detentalaempresa. EnunaauditoriadelaPlse puedenincluirlos siguientes elementos:

» Titularidad de los derechos de PI. ;Ha protegido su empresa toda su PI? ;Hay invenciones
patentables, dibujos o modelos, marcasy derechos de autor o derechos conexos que pue-
danprotegerse mejor? ;Es suempresa titular de todos los dibujos o modelos o invenciones
creados por sus empleados o por consultores externos? En caso de no ser asi, stiene usted
elderecho de utilizarlos?

» Debidadiligencia. ;Es suempresatitularoposee unalicenciaparautilizartodaslas tecnolo-
gias requeridas para sus productos? ;Esta su empresa infringiendo los derechos de Pl aje-
nos o cabe laposibilidad de que losinfrinja?

» Concesion de licencias. ;Esta obteniendo su empresa el maximo beneficio de sus activos
de PI? ;Ha concedido licencias de alguno de sus derechos de Pl a otras empresas? En tal
caso jrecibe porellaslaremuneracion apropiada?

» Ejerciciodelosderechos. ;Sabe usted sialguien estainfringiendo sus derechos de PI? ;De-
beriausted adoptar medidas para deteneroimpedirlainfraccion?

Diferentes tipos de auditoria de la Pl

Una auditoria de la Pl estara adaptada a las necesidades precisas de suempresa, pero en ge-
neral esta disefiada paraidentificar activos de Pl existentes, garantizarla proteccién adecuada
(como los conocimientos téchicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revi-
sarsistemas paralagestion continua de los activos de Pl, desde su creacién hasta su extincion.

Figuranacontinuacidon ejemplos de los diferentes tipos de auditoria sobre PI:

» Una empresa naciente deseara generalmente obtener la proteccion apropiada para sus
tecnologias esenciales y/u otros activos de PI. Establecer sistemas para identificarla Pl en
una etapatempranadelavidade unaempresapuede tambiénaumentarlos beneficios que
obtengadesuPI.

» Elproceso de fusidn, adquisicidon o inversién comercial en otra empresa deberd centrarse
en la valoracion de los activos de esa empresa, incluida la estimacion del valor de sus de-
rechos de PI. Esto también es una consideracion importante para las empresas que estén
contemplando la posibilidad de vender activos de Pl esenciales.

» Una empresa que se dedica a la exportacion tendra que centrar su auditoria en garantizar
una proteccidn eficaz en funcion de los costos de sus activos de Pl en los mercados de in-
terés, identificando las oportunidades de crear alianzas estratégicas sobre labase de la PI,
actividades de comercializacion conjunta, acuerdos de produccion conjunta, concesién
delicencias, franquiciasy, posiblemente, laventa de los activos de PI.
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Herramienta de la OMPI de Diagnostico de la Propiedad Intelectual: https://
www.wipo.int/ipdiagnostics/es/

La herramienta de diagndstico de Pl es una plataforma gratuita y accesible que permite a las
empresas, especialmente alas PYME, identificary evaluar sus activos de propiedad intelectual
mediante autoevaluacion. Consiste enun cuestionario dividido en dos niveles: una evaluacion
previacon10 preguntas generales sobrelaempresa, que permiteidentificarlas dreasmasrele-
vantes paraluego dirigiralusuario aunaevaluacion mas detallada de 10 secciones especificas.
Apartirde lasrespuestas, el sistema generainformes automaticos conrecomendaciones per-
sonalizadas e informacion practica sobre la gestidén de la Ply suimpacto en la competitividad
empresarial. Estos informes actuan como una auditoria preliminar que orienta ala empresa en
la elaboracién de una estrategia de Pl adecuada. Para instituciones que brindan asistencia a
empresas, se recomienda compartir esta herramienta desde sus sitios web, facilitando asi el
accesodirectoalosemprendedores. Basta coningresaral sitio de la herramienta, seleccionar
el idiomay copiar el enlace correspondiente. De este modo, se promueve el uso de una he-
rramienta valiosa para el fortalecimiento del conocimiento y la gestion de activos intangibles,
esenciales paralainnovaciény el crecimiento en mercados nacionales e internacionales.

57. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual enlainvestigacionde mercadoy
enla obtencion de informacion competitiva?

Para tener éxito, los exportadores deben evaluar sus mercados mediante la investigacion de
mercado. Los exportadores realizan investigaciones de mercado principalmente para deter-
minar sus oportunidades y limitaciones dentro de los mercados extranjeros y también para
identificara posibles compradoresy clientes.

La investigacién de mercado comprende todos los métodos que utiliza una empresa para de-
terminar qué mercados extranjeros tienen las mejores posibilidades para sus productos. Los
resultados de esta investigacioninforman ala empresa sobre los mayores mercados existentes
para sus productos, los mercados de crecimiento mas rapido, las tendencias y perspectivas de
mercado, las condicionesy practicas delmercadoylas empresasy productos competitivos.

¢Como puede ayudarle la Pl durante su investigacion de mercado?

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy Utiles durante su
investigacién de mercado. Las bases de datos sobre patentes ofrecen, por ejemplo, informa-
ciodn sobre si una tecnologia determinada esta protegida por otros en un mercado determi-
nado y de este modo puede averiguar si usted necesita licencia para utilizar la tecnologia en
ese mercado; sobre las Ultimas tecnologias desarrolladas por sus competidores y protegidas
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en ese mercado; sobre los socios comerciales potenciales que han desarrollado tecnologia
complementaria que podria mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que po-
drian ser importantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus
posibilidades de éxito. Véase lapregunta18.

También deberian consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar si la marca que
usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Des-
cubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisién de introducirse en un merca-
do, puede cambiar su estrategia de comercializacidény puede obligarle a utilizar una marca di-
ferente para ese mercado. Véase la pregunta 25.
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58. ;Cuales son las diversas formas de
introducirse en un mercado de exportacion
y como contribuye a ello la propiedad
intelectual?

Seleccionarlaformadeintroducirse enunmercado determinado es una de las decisiones mas
criticas que debe adoptar un exportador puesto que tiene repercusiones importantes para
muchas cuestiones de comercializacion internacional. Cuando se elige una forma de entrada,
el exportador debera examinar las semejanzas entre el mercado nacional y el mercado al que
destina la exportacion, debera averiguar qué servicios posventa se requieren, los aranceles
y el transporte, los requisitos del plazo de entrega, la sensibilizacion respecto alas marcas, la
proteccidén otorgada ala Ply las ventajas competitivas. Hay dos opciones principales parain-
troducirse enun mercado: laexportacidondirectay laexportacidnindirecta.

Exportaciondirecta

El fabricante o exportador se encarga de todo el proceso de exportacion, desde identificar
al cliente hasta cobrar los pagos. La empresa quiza deba crear un departamento de comercio
exteriorindependiente conla financiacién necesaria pararealizar esas actividades.

Lasventajas sonque laempresa:

» Tiene el controlcompleto del proceso de exportacion;
» Aumenta sumargende beneficio ahorrdndose pagaraunintermediario; y

» Desarrollaunarelacion mas estrecha con el comprador extranjero.

Losinconvenientes son que:

» Los costos de establecer otro mercado pueden superar los beneficios de la exportacion
directa;y

» Elexportador quiza se exponga aunriesgo masdirecto.

Una forma de que las PYME exporten directamente es que se unany formen un consorcio de
exportacion. Los gobiernos suelen conceder beneficios especiales a los pequefos exporta-
dores que forman una asociacién de exportacién con otras PYME. Este tipo de arreglo puede
serespecialmente ventajoso para exportadores sin experiencia.
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Algunosrecursos para exportadores en Argentina:

» Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) es la agencia de pro-
mocion de exportaciones e inversiones en Argentina, acompafnando alas PYME en su salida
al mundo y facilitando proyectos de inversién productiva a lo largo del territorio nacional.
Brinda asistencia técnica, capacitacion, rondas de negocios, estudios de mercado misio-
nes comercialesy promocidninternacional.

» Entre diversas actividades con el Programa Argentina Exporta se pone a disposicion de cada
Pyme con potencial exportador, o que exporta de manera eventual, un profesional calificado
para formular e implementar un plan de negocios internacional a su medida. Argentina Pro-
yectaponeadisposicionde cadaPymeunasistente técnico paraasesorarlaenlaformulacion
de unproyecto deinversién privada. Sitio web: https://argentina.ar/

» Fundacién Exportar fue absorbida porla AAICI, pero sigue desarrollando actividades vincu-
ladas a la promocién comercial y la capacitacion exportadora a través de Export Argentina
https://exportargentina.org.ar/.

» Banco Nacién de Argentina. Nacion Exporta es una linea de crédito para Financiacion de
Exportaciones de Bienes de Capital, Contratos de Exportacién Llave en Mano y Bienes de
Consumo Durable de origen argentino, sin uso. Beneficia a los exportadores argentinos de
mercaderias, permitiéndoles colocar sus productos en los mercados externos en mejores
condicionesde oferta. https://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/ComercioExterior

» Ministerio de Economia. Exporta Simple. Plataforma digital que permite apymesy empren-
dedores exportarpequenas cantidades de productos de formasimple, sinserunaempresa
exportadoratradicional. |deal paraventas pore-commerce o pruebas de mercado. https://
portal.exportasimple.gob.ar/ingresar
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» Agencias Provinciales de Comercio Exterior e Inversiones. El 4area de comercio exterior
del Ministerio de Economia posee una pagina donde relne en una lista las diversas agen-
cias provinciales, https://www.argentina.gob.ar/vuce/agencias-provinciales-de-comer-

cio-exterior-e-inversiones. Entre ellas mencionamos:

» Invest BA: Brindan asesoramiento parainversores, exportadoresy actores de las industrias
creativasenmateriadecomerciointernacional.Asimismo, proveendeasesoramientoentodo
elprocesodeinternacionalizacidn,asistenciatécnica,plataformapuenteglobal,entre otros.
Organismo: Ministerio de Desarrollo Econdmicoy Produccién, Gobierno de la Ciudad Auto-
nomade Buenos Aires sitio investba.buenosaires.gob.ar

» ProCdrdoba: LaAgenciaparalapromociéndelasexportaciones ProCérdobaesel organis-
mo de promociénde exportaciones del Gobierno delaPcia. de Cérdoba, con el objetivo de
incentivarlainternacionalizacién de todos los sectores productivos. La Agencia ProCérdo-
baesunagente facilitadordelainternacionalizaciéon de las empresas cordobesas. Organis-
mo: Ministerio de Industria, Comercio y Mineria. www.procordoba.org

» ProMendoza: La Fundacion ProMendoza acompafia alos empresarios mendocinos a posi-
cionar sus productos y servicios en el mundo. Genera informacion estratégica, desarrolla
acciones de promocién y herramientas para facilitar la exportacion tales como misiones
y agendas comerciales, ferias internacionales, rondas inversas con importadores, entre
otras. www.promendoza.com

» Cémara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Asesoramiento integral de la operatoria
de importaciones y exportaciones. Informacion de la legislacion vigente sobre aranceles,
restricciones, intervenciones, controles de origen, entre otros. Listados de importadores
y exportadores. Listados con datos actualizados para optimizar el desarrollo de la inter-
nacionalizacién de las empresas. Informes comerciales sectoriales. Seminarios y talleres
vinculados a la actualidad del comercio exterior nacional e internacional. Actividades de
promocién comercial, misiones comerciales y rondas de negocios promocionando opor-
tunidades comerciales nacionales enfocadas al crecimiento del sectorexportador. https://
www.cac.com.ar/

Exportacionindirecta

Una empresa que desea exportar, pero que no tenga la infraestructura ni experiencia necesa-
rias, puede exportar a través de comisionistas, oficinas de compra locales, exportadores co-
merciales o empresas de desarrollo de las exportaciones.

Lasventajas paralaempresasonlas siguientes:

» Puede concentrarse enla producciénsintenerque aprender todos los aspectos técnicosy
juridicos de laexportacion;y

» Sebeneficiadelaexperienciay competencia profesionales delintermediario.
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Losinconvenientes son:

» Laposibilidad de perderel control sobre el producto a manos de unrepresentante;y

» La posibilidad de que algunos intermediarios tengan objetivos diferentes de los de los ex-
portadores.

En el caso de la exportacién indirecta, es importante dejar clara la titularidad de los derechos
de Plenlos mercados de exportacion para evitar controversias enuna etapa posterior.

También hay otras opciones para una empresa que desea exportar, por ejemplo, las empresas
mixtas, laconcesion de licenciasylaproducciénen otro pais.

» Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociacion entre la empresa exportadoray la
empresaimportadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elemen-
tos: capital, transferencia de tecnologia, inversion, producciény comercializacién. El con-
trato de asociaciondefiniralasresponsabilidadesencuantoalosresultados, larendicionde
cuentas, la division de beneficios y los arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden
distribuirlos costos, mitigarlosriesgos, ofrecer conocimientosy pormenores sobre el mer-
cadolocaly conseguiruningreso facilen el mercado. Los paises en ocasiones tienen leyes
quereglamentanlas empresas mixtas. Véase lapregunta 48.

» Concesiénde licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asig-
nar sus derechos de Pl, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industria-
les, marcas, derechos de autor, o conocimientos tecnoldgicos protegidos como secreto
comercial, aunaempresa extranjera porunatasaunicaoregalias. Laconcesidndelicencias
ofrece uningreso rdpido a otro mercado. Se permite la inversion de capital, y la recupera-
cidonserealizaengeneralmas deprisa, perolaconcesiéndelicencias supone perderelcon-
trol de la produccidén y comercializacion, y compartir inevitablemente los conocimientos
tecnoldgicos con el titular de lalicencia, amenos que esto esté explicitado en el contracto.
Véase lapregunta 47.

» Produccion en otro pais. Una empresa tal vez quiera instalar una planta de fabricaciénenun
mercado extranjero destinatario, para reducir el costo del transporte, evitar aranceles prohi-
bitivos, abaratarlos costoslaboralesylos costos delosinsumos o bien obtenerincentivos del
Estado.
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Arcor -

Transferencia de know-how industrial y joint ventures enlaindustria alimenticia
Arcoreslaempresaproductoradealimentos N°1de laArgentina. Es el principal pro-
ductor mundial de caramelos duros y el exportador N°1 de golosinas de Argentina,
Chile y Perd. Posee mas de 40 plantasindustriales y emplea a 20 mil colaboradores.
En su trayectoria se encuentran numerosas alianzas, como la conformacién de Ba-
gleyLatinoaméricaconelgrupo francés Danone, laasociacionproductivaenMéxico
con Grupo Bimbo, la alianza estratégica con Coca-Cola para el desarrollo conjunto
de nuevos productos y la conformacion de Kamay Ventures, uno de los principales
fondos argentinos de capital abierto. Grupo Arcor cuenta con un volumen de pro-
ducciénde 3millones de kilogramos diariosyllegaconsumarcaamasde100 paises
de todo elmundo. Sufacturacionen 2019 fue de 2.500 millones de ddlares.

Arcor ha colaborado con empresas por ejemplo en Brasil, México, Peru y Africa,
muchas veces bajo acuerdos de licencia de produccidn. Esta estrategia le permi-
te expandirse sin asumir todos los riesgos de la inversion directa. Muchas veces, el
know-how incluye recetas, procesos productivos, disefio de tiendas, manejo de
marca, software de gestion, etc. La estrategia de internacionalizaciéon de Arcor se ha
basado enlaformaciondejointventuresylatransferencia de know-how, permitién-
dole aplicar su experiencia tecnoldgica en mercados clave y expandir su presencia
global. Un ejemplo destacado es la alianza con Ingredion Incorporated, mediante la

cual crearon una empresa conjunta INGREAR para producir ingredientes alimenta-
rios en Argentina, Chile y Uruguay, combinando capacidades industriales y comer-
ciales para abastecer a diversas industrias. Ademas, Arcor consolidé una sociedad
conWebcorenlLuanda, Angola parafabricargolosinasy galletitas, conunainversion
total de 45 millones de ddlares, destinadainicialmente al mercado localy luego ala
region subsahariana. Este modelo de licenciamiento y asociaciéon permite a Arcor
adaptarse a las particularidades de cada mercado, compartir riesgos y aprovechar
sinergias con socioslocales, facilitando elacceso anuevos mercadosy fortalecien-
do sucompetitividadinternacional

Arcor fabrica en Luanda, Angola junto con Webcor. fuente https://www.webcor-
group.com
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59. ;Puede un comprador que haya adquirido
mis productos protegidos porlaPlenun
mercado extranjero reimportarlos y venderlos
en el mercado nacional? ;Puedo impedir esa
actividad? ;Como afecta eso miestrategiade
exportacion y determinacion de precios?

Al elaborar su estrategia de exportacidon o importacién, usted debera comprobar, preferible-
mente consultando a un profesional competente, siun comprador puede revenderlegalmen-
te, en otro pais, productos de su empresa protegidos por propiedad intelectual, sin tener que
solicitar su consentimiento. Dicho de otro modo, debera averiguar si sus derechos de propie-
dadintelectual se han “agotado” después de la primera ventainternacional del producto.

Igualmente, sisuempresahacomprado productos protegidos por patentes, marcas, dibujoso
modelosindustrialesy/o derechos de autor, debera averiguar sinecesita el acuerdo formal del
titular de los derechos de propiedad intelectual para vender esos productos en el extranjero,
esdecir, en otros mercados.

Lasrespuestas aestas cuestiones sonbastante complejas. No solamente puedenresultardis-
tintas de un pais a otro, sino que también dependen de la clase de derechos de propiedadin-
telectualy deltipo de productos de que se trate.

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de examinar estas cuestiones, debemos definir qué se entiende por el “agotamiento” de
los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de
los derechos de propiedad intelectual. Expuesto de forma sencilla significa que una vez que un
producto protegido porunderecho de propiedadintelectual ha sido comercializado porsuem-
presa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de la explota-
cion comercial aplicados sobre este producto dado se han “agotado”. A veces esta limitacion
se denomina también la “doctrina de la primera venta”, puesto que algunos de los derechos de
explotaciéon comercial sobre unproducto finalizan conla primeraventadel ejemplar. Salvo que la
legislacion disponga especificamente lo contrario, suempresa no podra controlaru oponerse a
losactos posteriores dereventa, alquiler, préstamou otras formas de uso comercial porterceros.

Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica almenos dentro del mar-
codelmercadonacional. Siusted deseamantenerelcontrolde actividades posteriores,comola
reventa, alquiler o préstamo, es aconsejable que conceda unalicencia de sus derechos de Plen
lugar de vender el producto. Esto eslo que suele suceder conlos programas informaticos.
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Agotamiento internacional

La venta de un producto protegido por la propiedad intelectual en el extranjero por parte del ti-
tularountercero autorizado (ej. unlicenciatario o distribuidor) agota los derechos de propiedad
intelectual sobre ese producto a nivelinternacional. La cuestion pasa a ser pertinente enlos ca-
sos de ladenominada “importacion paralela”. Laimportacidn paralela es laimportacion de pro-
ductos fuera de los canales de distribucion negociados contractualmente por el fabricante del
producto protegido mediante Pl. Como el fabricante o titularde derechos de propiedadintelec-
tualno posee unaconexion contractual conlaparte que efectialaimportacion paralela, aveces
se describen los productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho
puedeinduciraengafo, puesto que los productos como tales son originales; sélolos canales de
distribucion “paralelos” no estan controlados por el fabricante o titular de los derechos de pro-
piedadintelectual. Pueden estarenvasados o etiquetados de forma distinta.

Basandose en el derecho de importacion que un derecho de propiedad intelectual confiere a
su titular, cabe la posibilidad de que este Ultimo se oponga adichaimportacion o reimportacion
con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado indepen-
dientes. No obstante, sila comercializacion del producto en el extranjero por parte del titular del
derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento de todos
los derechos de propiedad intelectual se produce el agotamiento del derecho de impedirlaim-
portacion. En resumen, el titular de los derechos de Pl no puede oponerse a laimportacién del
producto a otro pais ni a su reimportacion al pais de origen donde se comercializd por primera
vez. Se entiende que el titular ya se ha visto beneficiado econémicamente por la primera venta,
y debe favorecerse ahoralalibre circulaciéon de mercaderia puestallicitamente en el comercio.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcion del
concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importa-
cion. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar la
explotacion comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titularo consu
consentimiento, siempre quelos productos siganestando enelmercadonacional. No obstan-
te, el titular de los derechos de Pl (o su licenciatario autorizado) todavia podria oponerse a la
importacién de productos originales comercializados en el extranjero, o exportados del mer-
cado nacional, sobrelabase delderecho deimportacién. Enel caso del agotamiento regional,
tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por el titular
delos derechos o consuconsentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de pro-
piedadintelectual sobre dichos productos, no sélo a escalanacional, sinoentodalaregion. Ya
no puede haber oposicion a las importaciones paralelas dentro de la regidn sobre la base de
los derechos de PI, pero si puede haberla en la frontera internacional de la regién con paises
exteriores alamisma. Siun pais aplica el concepto de agotamientointernacional, los derechos
de propiedadintelectual se agotanunavez que el producto hasido vendido poreltitularde los
derechos o con suconsentimiento en cualquierlugardelmundo.
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Las oficinasnacionalesde Plolos agentes o abogados que se ocupande dicho ambito estaran
en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para
cadatipodederechodePlenlos paises queleinteresenausted.

El agotamiento de los derechos de Pl y sus efectos en la estrategia de ex-
portaciony de determinacion de precios

Muchas empresas tienen precios diferentes para un determinado producto en diferentes pai-
ses, que dependen, entre otros factores, del poder adquisitivo de la poblacion. Por ello, siun
determinado producto fabricado y vendido por suempresa, o por otraempresa que tiene una
licencia concedida por usted, esta disponible a un precio inferior en otro pais, alguien podria
tener la tentacion de comprarlo en ese pais e importarlo o reimportarlo a su propio pais. De
este modo, elimportador estara ofreciendo un producto que fue fabricado legalmente porla
empresa de usted, o con su licencia, a un precio inferior al precio a que lo esta vendiendo su
empresa. Este tipo de practica seria aceptable si su pais aplicara el principio de agotamiento
internacional de los derechos de PI, explicado anteriormente. La posicién de un pais respecto
al agotamiento internacional y las importaciones paralelas puede por consiguiente repercutir
enlaestrategia de exportaciony de determinacion de precios que usted adopte.

60. ;Cuando deberia solicitar la proteccion
de mis derechos de propiedad intelectual en
el extranjero?

Cuando se solicitala proteccion de los derechos de Pl en otros paises, el calendario es un fac-
tor esencial. En general es dificil determinar el momento adecuado para iniciar el proceso de
solicitud. Elmomento preciso dependera de las siguientes consideraciones:

» Lo cercaque esté ellanzamiento del producto;

» La disponibilidad y cuantia de recursos financieros para proteger sus derechos de Pl en el
extranjero;

» Laprobabilidad de que otros desarrollenindependientemente, copienoimitenlas caracte-
risticas técnicas, el dibujo o modelo ola marca de su producto;

» Eltiempo quellevaregistraroconcederlos derechosenlas correspondientes oficinas de Pl
delos paisesde suinterés.

Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta para
asegurarse de que usted noincurre en costos elevados por mantener sus derechos de Pl de-
masiado pronto durante este proceso, o de que no deja de cumplir plazos limites importantes
al solicitarla proteccidn en el extranjero.
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Sisolicitala proteccion demasiado pronto

Solicitar la proteccion de patente en varios paises puede resultar oneroso y es importante no
iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastarda mucho dinero en tasas de solici-
tud, costos de traduccion o de mantenimiento en una etapainnecesariamente tempranadela
comercializacion. Una forma de retrasar la necesidad de pagar las tasas nacionales de solici-
tud, los costos de traduccidny de mantenimiento de patentes, cuando es posible, es utilizando
el sistema de solicitudes internacionales, llamado Tratado de Cooperacion en materia de Pa-
tentes (PCT) del cual Argentina no es parte actualmente. Véase en la pregunta 62 informacién
sobre el PCT.

Sisolicitala proteccion demasiado tarde

También hay motivos muy importantes para asegurarse de que no solicita la protecciéon de la
propiedadintelectual demasiado tarde.

Enprimerlugar, paralos derechos de Pl que requierenregistro o concesion(como las patentes,
marcasy dibujos o modelosindustriales) se aplicaun principio muy sencillo enlamayoriade los
paises: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se deno-
mina sistema del “primer solicitante”. Porlo tanto, esperardemasiado tiempo puede significar
que otra persona, que ha estado trabajando en el mismo problema técnico y ha encontrado
una solucidn idéntica o semejante, puede solicitar proteccion para la misma invencién antes
de que usted lo haga y obtener los derechos exclusivos. Del mismo modo, en el caso de las
marcas, sumarcaen generalno podraregistrarse sise consideraidéntica o similaraunamarca
protegidapor otros.

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado infor-
maciénsobrelas caracteristicas técnicasinnovadoras o estéticas de su producto, se conside-
rard en general que ya es demasiado tarde para obtener proteccién. Lainvencion o el dibujo o
modelo divulgados ya no cumplirdn los requisitos de novedad y, por consiguiente, no mere-
ceranlaproteccién, amenos que lalegislacion preveaun plazo de gracia®. Esimportante tener
presente que esto no se aplica a las marcas y que usted puede obtener la proteccidén de una
marca después de haberla utilizado en el mercado (aunque en general es aconsejable regis-
trarlas con bastante antelacion).

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando
ya ha solicitado la proteccion en el mercado nacional. Esto esta relacionado con lo que suele
denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre la base de la solicitud
ordinariade underecho de propiedad industrial presentada porun determinado solicitante en
un pais, el mismo solicitante, en un periodo de tiempo especificado (de 6 a12 meses segun el
tipo de derecho de Pl) puede solicitarla proteccion enla mayoria de los demas paises.

? Algunos paises prevénun plazo de gracia que permite alosinventores o disefiadores divulgar, publicar o exponer
suproducto protegido entre seisy 12 meses antes de presentaruna solicitud, sinque lainvencién o el dibujo o mo-
delo pierdasucaracterde novedad. Argentinadispone ensuley de patentes de unplazo de graciade 12 meses.
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Estas solicitudes posteriores se consideraran como si se hubieran presentado el mismo dia
de la primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situacién
prioritariarespecto atodaslassolicitudesrelativas alamismainvencidn o dibujoomodelo pre-
sentados después delafechadelaprimerasolicitud. Enel caso de las patentesylos dibujos o
modelos industriales, las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que haya con-
cluido el periodo de prioridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y porlo tanto
quiza se considere que no cumplen el requisito de novedady no se concedan.

El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas practicas al solicitante que desea ob-
tener proteccion en varios paises, pero también establece una fecha limite clara. Las ventajas
practicas consisten en que no se exige la presentacién de todas las solicitudes en el pais de
origen del solicitante y en otros paises al mismo tiempo, puesto que hay un periodo de 6 6 12
meses para decidir en qué paises se necesita proteccion. El solicitante puede aprovechar ese
periodo para organizar las medidas necesarias que aseguren la proteccién en los diferentes
paises deinterésy explorarlas posibilidades de comercializacién del nuevo producto. Porotro
lado, para poder obtener la proteccion en otro pais el solicitante tiene que cumplir estricta-
mente la fechalimite establecida en el plazo de prioridad.

La duracion del plazo de prioridad varia segun los diferentes tipos de derechos de propiedad
industrial:

» Enelcaso delas patentes, el plazo de prioridad es de 12 meses desde la primera solicitud.
Una vez finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtener la proteccidon mediante patente
en otros paises es superior. Sin embargo, si se solicita la proteccidn de patente utilizando el
sistema del PCT (véase la pregunta 62), hay 18 meses mas (ocho meses en algunos paises)
paradecidiren qué paises desea obtenerla proteccion.

» Enelcasodelosdibujos o modelosindustriales, la mayoria de los paises ofrece un plazo de
prioridad de seis meses desde lafecha de presentacion de la primera solicitud que pediala
protecciénde un dibujo o modeloindustrial en otros paises.

» Enelcasodelasmarcas,tambiénse aplicaun plazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

Al existir ventajas practicas considerables para registrar los derechos de autor cuando exista
esaopciodn, es muy aconsejable hacerlo lo mas pronto posible (preferentemente antes de co-
menzar a exportar el producto protegido). Ademas, para determinados productos también es
muy recomendable registrar sus obras protegidas mediante derechos de autorconunasocie-
dadde gestidoncolectiva(véaselapregunta 35). Siestolohahechoensupropio pais, es proba-
ble que suorganizacidnnacional de gestidn colectivatengaacuerdos consus contrapartes de
otros paises para garantizar una distribucidn equitativa de las regalias recabadas porlas obras
de sus miembros protegidas por derechos de autor.
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61. ;Como proteger mis derechos de
propiedad intelectual en el extranjero?

Hay basicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la proteccidon de los derechos
de Plenotros paises'™.

La via nacional

Una posibilidad consiste en solicitar proteccion en cada pais por separado presentando una
solicitud directamente a las oficinas nacionales de propiedad intelectual o industrial. Cada
solicitud debera traducirse enunidioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Usted
deberd abonar las tasas nacionales de solicitud y, particularmente en el caso de las patentes,
debera pedir a un agente o abogado de propiedad intelectual que le ayude a asegurarse de
que la solicitud cumple los requisitos nacionales. Algunos paises exigen que se contrate a un
agente de propiedad intelectual. Sialn se encuentra enlafase de evaluarla viabilidad comer-
cialde unainvencién o si sigue explorando potenciales mercados de exportacion o interlocu-
toresenmateriadelicencias, el proceso nacionalle resultard particularmente pesadoy onero-
so, especialmente sidesea obtener proteccion enun gran nimero de paises. Endichos casos,
los mecanismos que ofrecen los sistemas de proteccion internacional administrados por la
OMPI paralasinvenciones, las marcasy los dibujos o modelos industriales (véase mas adelan-
te) ofrecenuna alternativamas sencillay, porlo general, mas econémica.

La viaregional

Algunos paises han establecido acuerdos regionales para obtener proteccién mediante pro-
piedadintelectual paratodaunaregidngracias aunaunicasolicitud. Entre las oficinasregiona-
les de propiedadintelectual seincluyen:

» La Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad
intelectualdelos paises africanos de hablafrancesayportuguesaparalaspatentes,losmo-
delos deutilidad, lasindicaciones geograficas, las marcas, los dibujos o modelos industria-
les y, proximamente, esquemas de trazado de los circuitos integrados): http://www.oapi.

int/index.php/en

» La Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de
propiedadindustrial de los paises africanos de hablainglesa paralas patentes, los modelos
de utilidad, las marcas y los dibujos o modelosindustriales): https://www.aripo.org

9L os parrafos que figuranacontinuacion se refieren apatentes, marcasy dibujos o modelosindustriales. Para obte-
nerinformacidnsobrelaprotecciéondelos derechos de autoren el extranjero, véase la pregunta 65
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» La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux (para la
proteccidon de las marcasylos dibujos o modelosindustriales en Bélgica, los Paises Bajos
y Luxemburgo https://www.boip.int/nl

» La Oficina Eurasiatica de Patentes (para la proteccidn de patentes en paises de la Comuni-
dad de EstadosIndependientes): https://www.eapo.org/en/

» LaOficina Europea de Patentes (paralaproteccionde patentesentodoslos paises parte en
la Convencidn Europea de Patentes, actualmente 39 paises). Puede obtenerse mas infor-
macidnenhttps://www.epo.org/en

» LaOficinadePropiedad IntelectualdelaUnionEuropea EUIPO (paralasmarcasdelaComu-
nidad Europeay los Disefos de la Comunidad, que concede a sus propietarios un derecho
uniforme valido en todos los Estados Miembros de la Unidn Europea mediante un sistema
procesal): https://www.euipo.europa.eu/es

» LaOficinadePatentes del Consejo de Cooperacionde los Estados Arabes del Golfo (parala
proteccion de patentes en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omany
Qatar): https://www.gccpo.org/defaultEn

La viainternacional

Los sistemas de presentacidn y registro internacional administrados por la OMPI simplifican
considerablemente el proceso de solicitarla protecciénde la propiedadintelectual simultanea-
mente enun gran nimero de paises. Enlugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos
idiomas, los sistemas de presentacidn y registro internacional le permiten presentar una unica
solicitud, enun sélo idioma, pagando Unicamente una tasa de solicitud. Estos sistemas de pre-
sentacion internacional no sélo facilitan el proceso, sino que, en el caso de las marcas y los di-
bujos o modelos industriales, reducen considerablemente los costos necesarios para obtener
proteccidéninternacional (en el caso de las patentes, el PCT le da a suempresa mas tiempo para
analizar el valor comercial de su invencion antes de pagar tasas nacionales en la fase nacional).
Los sistemas de proteccidn internacional administrados por la OMPI incluyen tres mecanismos
de proteccidndiferentes paralos derechos especificos de propiedad industrial.

Sistema paralapresentacioninternacional de solicitudes de patentes establecido mediante el
sistemadelTratado de Cooperaciénenmateriade Patentes (PCT), es el sistemamundial parala
presentacion multiple y simplificada de solicitudes de patentes. Véase la pregunta 62.

Registrointernacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid. Véase la pregunta 63.

Depdsito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de
LaHaya. Véase lapregunta 64.
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62. ;Cual es la forma mas sencilla de solicitar
la proteccion de patente en varios paises?

Esta es una pregunta muy importante para los exportadores, una vez establecido los paises
de interés donde desea proteger es hora de evaluar la forma mas conveniente de solicitar la
proteccidn. Existen formas de solicitarla patente a nivelinternacional o regional, pero puntual-
mente Argentinano es parte de estos sistemas. Porlo tanto, en principio deberaregistrarlaso-
licitud de patente de maneraindividual en cada pais de suinterés, contando tan solo conlos 12
meses del plazo de gracia.

Sialguno delos socios titulares de la patente es nacional o posee residencia en un pais miem-
brodelTratado de Cooperacidonenmateriade Patentes (PCT), esbueno considerarlas ventajas
que ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado. Al presentar una solici-
tudinternacional en el marco del PCT, usted puede solicitar la proteccion de patente para una
determinadainvencion simultaneamente entodos los paises que sean Parte Contratante en el
PCT (158 Estados en abril de 2025).

Una ventajaimportante del PCT es que se dispone de 18 meses mas, es decir un total de 30 me-
ses, enlugar de los 12 meses que ofrece el derecho de prioridad, para decidir en qué paises de-
sea obtener proteccion. Durante este plazo adicional, los solicitantes pueden explorar las po-
sibilidades comerciales del producto en varios paises y decidir si es importante o conveniente
obtener protecciénenellos. De este modo se aplaza el pago delas tasas nacionales de solicitud
y delos costos de latraduccion enlos correspondientes idiomas nacionales, lo cual ofrece alos
solicitantesunmargen de maniobrade hasta 30 meses. Alalarga, habra que sufragarel costo de
las traducciones adicionales, pero no hasta que hayan transcurrido 18 meses mas que los meses
previstos enun procedimiento que norecurra al PCT, y sélo si el solicitante sigue estando intere-
sadoenesos paises. Siyanoleinteresan, se ahorrard todos los costos posteriores.

Los solicitantes utilizan mucho el PCT para mantener abiertas el mayor tiempo posible todas
sus opciones de protegerlasinvenciones en muchos paises distintos. Pueden presentarla so-
licitud en su propio pais, o cuando corresponda, en la oficina regional competente o enla Ofi-
cina Internacional de la OMPI. La oficina de patentes de su pais podra facilitarle informacion
especificasobre como presentaruna solicitud envirtud del PCT.

Si el solicitante no utiliza el procedimiento internacional que ofrece el PCT, los tramites parala
presentacion de solicitudes en el extranjero tienen que comenzar de tres a seis meses antes
de que venza el plazo de prioridad. Debe realizarse la traduccién de la solicitud y ponerlaenun
formato de solicitud diferente para cada pais. Sinembargo, al utilizar el PCT:

» El solicitante presenta una Unica solicitud dentro del afio de prioridad (es decir, dentro del
periodo de 12 meses en que se presentd la solicitud nacional);

» Lasolicitudtiene efecto entodoslos Estados Contratantes del PCT;
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» Elidiomayelformatodelasolicitud puedenserlos mismos que los dela solicitud presenta-
daenelpropio pais del solicitante;

» Elsolicitante ganatiempo para explorarlas posibilidades comerciales de suinvencion.

Parainformacién sobre los sistemas de protecciénregional, véase la pregunta 61.

63. ;Cual es la forma mas practica de solicitar
la proteccion de marca en varios paises?

Siendo las marcas derechos territoriales, habra que solicitar el registro en cadauno de los pai-
ses deseados de proteccion, Si desea que su marca esté protegida en varios paises, pero se
dacuentade que presentaruna solicitud por separado en cada pais es complicado y costoso,
quiza desee presentar una solicitud para el registro internacional en virtud del Sistema de Ma-
drid, regido por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
y el Protocolo de Madrid. Algunos paises son parte enambos tratadosy otros solamente enuno
de los dos. El sistema estad administrado por la Oficina Internacional de la OMPI que mantie-
ne el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Al igual
que conel PCT, Argentinano es parte de estos tratados, porlo tanto unaempresa argentina, en
principio, no puede beneficiarse de sus ventajas.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

Puede presentar una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid una persona fisica
ojuridica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo esté domiciliado
otengalanacionalidad enun pais que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid™.

Unamarcapuede serobjeto de unasolicitudinternacional sélo sise haregistradoya (o silasoli-
citudinternacional serige exclusivamente por el Protocolo, cuando se ha solicitado suregistro)
enlaoficinade marcasdelaparte contratante conla que el solicitante tiene larelacionnecesa-
ria, denominada oficina de origen.

Las principales ventajas de utilizar el Sistema de Madrid son que el titular de la marca puede
proteger la marca en una serie de paises o miembros del Sistema de Madrid presentando una
unica solicitud; puede hacerlo enunidioma (inglés o francés, sibienla oficina de origen puede
limitar las opciones del solicitante a sélo uno de estos idiomas); y puede pagar un solo grupo
de tasas enuna sola divisa. Posteriormente, los cambios en el registro internacional y la reno-
vaciondelregistro pueden efectuarse mediante un solo trdmite que tiene vigenciaentodaslas
partes contratantes designadas.

"Ademés, envirtud del Protocolo, también puede presentaruna solicitud una persona que tengalanacionalidad, esté
domiciliadaoposeaunestablecimiento comercialrealy efectivoenunestado Miembro que sea parte contratante en
el Protocolo(como una organizacidnintergubernamental). Sibienenla actualidad no hay ninguna organizacioninter-
gubernamental miembro del Protocolo, el Protocolo prevé que las oficinas regionales de Plsean miembros.

/11136 //



La clave parala Propiedad Intelectual

Puede obtenersela proteccién paralamarcaencualquierpais que sea parte enelmismo trata-
do (Acuerdo o Protocolo) asicomo en el Estado cuya oficina seala de origen. Deben designar-
se enlasolicitudinternacionallos paises donde se desea pedir proteccién, y los paises adicio-
nales pueden designarse posteriormente.

Tasas del Sistema de Madrid

Lapresentaciéndelasolicitudinternacional esta sujeta al pago de las tasas siguientes:

» Unatasadebase de 653 francos suizos (0 903 francos suizos sila marca es de color);

» Una tasa de designacion estandar de 100 francos suizos o una tasa de designacién indivi-
dual cuya cuantia determina el pais de que se trate para cada pais designado;

» Unatasa suplementaria de 100 francos suizos por cada tipo de producto y servicio que ex-
cedadeltercero, (sinembargo, no se aplicantasas suplementarias cuando entodoslos pai-
ses designados deba pagarse unatasaindividual).

La oficina de un pais designado tiene derecho a denegar la proteccion de unamarca en el te-
rritorio de ese pais. Esta denegacién puede basarse en cualquiera de los motivos por los que
puede denegarse una solicitud de registro presentada directamente en esa Oficina. Ladene-
gacion se notifica ala Oficina Internacional y se registra en el Registro Internacional.

Enprincipio, toda denegaciéndebe comunicarse no mas tarde delos 12 meses contados des-
delafechaenque se notificdladesignacion enlaoficinacorrespondiente. Sinembargo, cuan-
dounpaisdesignado envirtuddel Protocolo presentaunadeclaraciéneneste sentido, el plazo
limite se amplia a 18 meses. Esos paises pueden también pedir que la denegacidn basada en
una oposicion se comunique después de haber vencido el plazo limite de 18 meses, siempre
que la oficina correspondiente haya notificado ala Oficina Internacional esta posibilidad den-
tro del periodo de 18 meses.

Por consiguiente, al finalizar el plazo limite aplicable, el titular de un registro internacional esta
encondiciones de sabersisehaaceptado encadaunodelos paises designadoslaproteccion
de la marca o si se ha denegado la proteccion en uno de ellos o si aun existe la posibilidad de
que un determinado pais deniegue la proteccidn basdndose en una oposicién. Una solicitud
internacional tiene vigencia durante 10 afos. Puede renovarse ilimitadamente por periodos
adicionales de 10 afos efectuando el pago de las tasas requeridas.

Paramasinformacion sobre los sistemas de proteccionregional, véase la pregunta 61.
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64. ;Como pueden protegerse los dibujos o
modelos industriales en varios paises?

Como norma general, la proteccion de los dibujos o modelos industriales esta limitada al te-
rritorio del pais donde se solicitd y concedid la proteccion, como es el caso de Argentina. Sise
deseaobtenerproteccidonenvarios paises deben efectuarse depdsitos nacionales separados
y debenrealizarse en cada pais tramites distintos.

El Arreglo de La Haya relativo al Depdsito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, un
tratado multilateral administrado por la OMPI como 82 miembros a abril de 2025, ofrece una
alternativa que simplifica enormemente estas tareas. Permite alos nacionales y residentes de
unpaisque seaparteenel Arregloy alasempresas establecidas en él obtenerlaprotecciéonde
un dibujo o modelo industrial en una serie de paises, 99 a abril de 2025, mediante los trdmites
siguientes:

» Ununico depdsito “internacional”;
» Enunsoloidioma(inglésofrancés);
» Pagandoununico conjunto de tasas;

» Enunadivisa;

» Presentando la solicitud en una oficina (ya sea directamente en la Oficina Internacional de
laOMPIl o, endeterminadas circunstancias, a través de la oficina nacional de un Estado con-
tratante).

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depdsito internacional goza, en cada uno de los
paisesinteresados que no haya denegado la proteccidn, de la misma proteccién que la legis-
lacion de ese pais concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que,
encircunstancias determinadas, una oficina nacional haya denegado expresamente la protec-
cion. El depdsito internacional es por lo tanto equivalente a un derecho nacional en cuanto al
alcance de su proteccidny al ejercicio de sus derechos. Almismo tiempo, el depdsitointerna-
cionalfacilitaelmantenimiento delaproteccion: deberenovarse ununico depdsitoyrealizarse
un tramite sencillo pararegistrar cualquier cambio, porejemplo, de titular o de direcciones.

Paramasinformacion sobre los sistemas de proteccidonregional, véase la pregunta 61.
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65. ;Es validala proteccion de derechos de
autor en el ambito internacional?

Elderecho de autorensimismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Unaobra
creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con
arreglo al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, las obras
literariasy artisticas estdn protegidas sinningunaformalidad enlos paises parte en ese Conve-
nio (176 paises en abril de 2025). Esto se aplica también a todos los miembros de la Organiza-
ciéonMundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protec-
cionde derecho de autorcomolo hay paralas patentes, marcasy dibujos o modelos industria-
les. Sin embargo, muchos paises tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas
leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de identificar y distin-
guirlos titulos de las obras. En Argentina, de acuerdo con el art. 63 delaley 11.723, se requiere
el registro de obras publicadas de autores nacionales para hacer valer derechos econdmicos
frente ausosde buenafe deterceros, salvo ello se consideraque no serequieren formalidades
para el goce de derechos tanto para nacionales como extranjeros. En determinados paises, el
registro ofrece una serie de ventajas practicas ya que puede servir como prueba prima facie
ante un tribunal en controversias relativas a derechos de autor, y el ejercicio de algunos dere-
chos puede depender de que la obra se haya registrado. Por ejemplo, en los Estados Unidos,
es preciso haber registrado una obra para obtener dafos y perjuicios estatutarios. También
puede precisarse el registro para los nacionales del pais, porque sus derechos en sus propios
paises no estan afectados porlos tratados internacionales. Por consiguiente, enel caso de los
nacionales de los Estados Unidos, cualquier accion judicial porinfraccién serd desestimada si
no hay unregistro valido.

Sibien no hay un procedimiento internacional para obtener la proteccion de los derechos de
autor en el extranjero, y su obra esta automaticamente protegida sin necesidad de registrarla
en todos los paises miembros del Convenio de Berna, quizas usted desee registrar su obra en
las oficinas nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo. Puede consul-
tarselalista delas oficinas nacionales de derechos de autoren el sitioweb de la OMPI: https://
WWW.Wipo.int/directory/es/urls.jsp
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66. ;Qué puedo o debo hacer si descubro que
se estan violando mis derechos de propiedad
intelectual?

Cudnto mas valiosos seanlos activos de Pl de suempresa, mayor la posibilidad de que otros quie-
ran utilizarlos, preferentemente sin pagar nada. ;Tiene usted una estrategia paraimpedir que esto
suceda? ;Qué haria usted si, a pesar de sus mejores esfuerzos, alguien imita, copia o infringe los
derechos de Pl de suempresa sin suautorizaciéon? ;Qué opciones tiene? ;Como sopesaralos cos-
tosyventajas delas diferentes alternativas? ;O simplemente acudira corriendo alos tribunales?

Antes de adoptarunadecision sobre la opcidn a elegir es conveniente en general:

» ldentificar quién estd infringiendo (incluidos los fabricantes y principales distribuidores, y
no simplemente los minoristas);

» Determinarelalcance del problema;
» Considerarlaposibilidad de que lainfraccién aumente;
» Calcular, sies posible, qué pérdida directa oindirecta ha sufrido o sufrira.

» Cuandotengaunaideaclaradeloshechos, céntrese enlos costosyventajas de surespues-
ta. Sinembargo, tenga también presente que en ocasiones quiza sea aconsejable actuarlo
mas rapidamente posible enlugar de esperar demasiado tiempo.

Seindicanacontinuacidn algunas de sus opciones:

» Tieneustedlaopcionde “ignorar”laviolacion delos derechos de Pl de suempresa sila pérdi-
dadeingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Silamag-
nitud de lainfraccién es ya considerable, o lo serd pronto, debera descubrirlo antes posible a
los principales culpablesy ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metddica. Es evidente
que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamente las ventajas
einconvenientes delas diferentes alternativas. También debe evaluar qué posibilidades tiene
de ganarelcaso,lacuantiadelaindemnizacionylos dafosy perjuicios que puede razonable-
mente esperarobtenerdelaparteinfractora, acudnto ascenderanlas costasdelabogadoy si
esprobable que lasrecupere en el caso de que la decisidon finalle resultafavorable.

» Sitiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo,
un contrato de concesiéon de licencia), compruebe sien el propio contrato hay una cldusula
de arbitraje o de mediacion. Es prudente incluir una disposicién especial en los contratos
para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediacion, evitando de este modo
onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solucion
de controversias, como el arbitraje o la mediacidn, incluso si no hay una clausula indicativa
enelcontrato osinohay siquiera contrato, siempre que ambas partes asiloconvengan. Para
mayorinformacién sobre el arbitraje o lamediacion, véase la pregunta 69.
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» Cuando descubra que se estan infringiendo los derechos de Pl de su empresa, tal vez se
plantee enviar una carta documento (conocida cominmente como “Cese de Uso”) al pre-
sunto infractor informandole de la posible existencia de un conflicto entre los derechos de
Plylasactividades comerciales (identificando el area exacta del conflicto) y sugiriendo que
se busqueunasolucionalproblema. Es muy aconsejable solicitarla asistenciade unaboga-
do al escribiruna carta de “cese de uso”, a fin de evitar los procedimientos judiciales inicia-
dos por el presunto infractor en los que éste afirma que no se ha producido nies inminente
ninguna infraccién. Este procedimiento suele resultar eficaz en el caso de infracciones in-
voluntarias ya que el infractor, en la mayoria de los casos, interrumpe sus actividades o se
prestaanegociarunacuerdo de concesiondelicencia.

» Si se enfrenta usted a una situacidn de infraccidn deliberada que incluya, en particular, la
falsificacion y la pirateria, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades en-
cargadas de hacerrespetarlaley afin de sorprender alinfractor en suslocales comerciales
eimpedirlainfraccion, preservando las pruebas pertinentes enrelacion conla presuntain-
fraccion. Ademas, las autoridades judiciales competentes pueden obligar alinfractoraque
le comunique laidentidad de terceras partes implicadas enla producciony distribucion de
los productos o servicios infractores, asicomo de sus redes de distribucién. Como medida
disuasoria eficaz de la infracciodn, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su
empresa, dictaminar el decomisoy destrucciénde los productosinfractores.

» Puede usted iniciar procedimientos civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad
derecursosciviles paraindemnizaralostitulares de derechos de Plafectados. Entre ellos se
cuentan dafosy perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficiosy
mandatos para que se entreguen los productos infractores a los titulares de los derechos.
La legislacién en materia de Pl también puede contener disposiciones que impongan res-
ponsabilidad penal porlaproduccion o trato comercial de objetosinfractores.

» Encualquier caso, cuando parece existir unainfraccidén o una controversia, antes de adop-
tarmedidas oficiales, seria prudente pedirel asesoramiento juridico de un profesionalcom-
petente en Pl para evaluar con mayor exactitud la opcién mas favorable para su empresa, al
menor costo posible. También puede serimportante que registre sus derechos de Pl con
las autoridades aduaneras, pagando las correspondientes tasas, silos objetos falsificados
o pirateados proceden de otro pais.
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67. ;Por qué debo ejercer mis derechos de
propiedad intelectual? ;Quién es responsable
de ejercerlos en caso de infraccion?

¢Por qué deben ejercerse los derechos de P1?

El principal objetivo de obtener la proteccion de Pl es permitir que su empresa coseche los
frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados. Los derechos de Pl de su empresa
solamente devengaran beneficios si pueden hacerse cumplir, de lo contrario, los infractores
y falsificadores siempre se aprovecharan de la falta de mecanismos de observancia efectivos
para beneficiarse del duro trabajo que usted ha realizado. A menudo, la simple amenaza dela
observancia delos derechos basta paradisuadiralos posiblesinfractores.

Enresumen, el gjerciciolos derechos de Ples esencial para suempresa paralos fines siguientes:

» Conservarlavalidezjuridica de sus derechos de Plante la autoridad publica competente;

» Impedirque haya o que sigahabiendoinfracciénenelmercado, evitando de este modo da-
filos como la pérdida de reputacion;

» Pedirindemnizacion por dafos reales, por ejemplo, pérdida de beneficios, resultantes de
cualguiercaso deinfraccionenelmercado.

¢Quién es responsable de hacer cumplir los derechos de PI?

Lainiciativa de hacerrespetar los derechos de Pl incumbe principalmente al titular de dichos
derechos. Esresponsabilidad de usted, entanto que titular de derecho de Pl, identificarlasin-
fracciones o falsificaciones de sus derechos de Ply decidir qué medidas tomara.

No obstante, incumbe a los gobiernos nacionales o estatales crear instituciones que faciliten
eficazmente la observancia de los derechos de PI. Los érganos judiciales y, en algunos casos,
administrativos comolas oficinasde Plolasautoridades aduaneras soninstituciones guberna-
mentales que puedentener que abordar casos de infraccion o de falsificacion.

Cuando existen medidas enla frontera paraimpedirlaimportacién de productos de marca fal-
sificados o productos protegidos porelderecho de autorpirateados, las autoridades aduane-
rasdesempefanunafuncionprincipalenlotocante alaobservanciadelos derechosdePlenla
frontera o fronterasinternacionales de su pais.
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68. ;Como pueden las autoridades aduaneras
ayudar a prevenir o impedir la violacion de mis
derechos de propiedad intelectual? ;Tengo
que notificarlo por adelantado?

Muchos paises han introducido medidas de aplicacion en frontera, de conformidad con sus
obligaciones en virtud de los Acuerdos de la OMC. Estas medidas permiten a los titulares de
marcas y de derechos de autory alos titulares de licencias, pedir la detencidn de mercancias
que se sospecha han sido pirateadas y falsificadas, mientras estan sometidas al control de las
autoridades aduaneras.

Sinembargo, en general, las medidas de aplicacion en frontera no se aplican a mercanciasimpor-
tadas porunapersona parasuuso privado odomeéstico. Ladefinicién exactadelacantidadimpor-
tada que puede considerarse “mercanciaimportada para el uso privado o doméstico de una per-
sona” variade un pais a otro, eincluso dentro del mismo pais segun sea el caracter de lamercancia.

Enalgunos paises, el titular de los derechos puede pedirla asistencia de las autoridades adua-
neras presentando avisos relativos a sus marcas y mercancias protegidas porlos derechos de
autor. Cuandolas autoridades aduanerasrecibenun aviso pueden detener copias no autoriza-
das de mercancias de marca o de mercancias sujetas ala proteccion delos derechos de autor.
Enlamayoria delos paises, el titular de los derechos tiene que presentar unademanday sumi-
nistrar todos los pormenores relativos a la consignacién, cada vez que el titular tiene motivos
paracreer que se estanimportando mercancias pirateadas o falsificadas.

EnArgentina, el Articulo 46 de laLey N° 25.986 establece la prohibiciéon deimportar o exportar
bajo cualquier destinacién aduanera definitiva o suspensiva, mercaderias con marcas de fa-
brica o comercio falsificadas, de copia pirata, o que vulnere otros derechos de propiedadin-
telectual o de propiedadindustrial que lalegislacidonnacionalreconoce asutitular. Los titulares
de marcas puedendejarasentadas sus marcas, acompanandoregistrodelamarca, yseledara
cuenta de lamercaderia que pretenda seringresada, con suspensién provisoria de lamisma a
plaza por 3 diashasta daraviso al titular a fin de identificar silamercaderia es falsificada.

En algunos paises, silas autoridades aduaneras descubren que se hanimportado mercancias
supuestamenteinfractorasyno hay aviso aplicable, puede informarse alos titulares de los de-
rechos (si son conocidos) sobre laimportacidén y recomendarles que presenten un aviso a las
autoridades aduaneras dentro de un determinado plazo.

Se pedira siempre al titular de los derechos que rellene un formulario de indemnizacién para
costearlos gastos en que puedanincurrir las autoridades aduaneras (como almacenamiento,
transporte y costosjudiciales) al ejecutarlos avisos.

Cuando se detienen mercancias, las autoridades aduaneras notifican a los titulares de los de-
rechos para que éstos puedan determinar si las mercancias estan pirateadas o falsificadas.
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Solamente en los Estados Unidos son las mismas autoridades aduaneras las encargadas de
realizar esta determinacion. Durante el periodo de detencidn, los titulares deben decidir tam-
bién sillevardn a cabo actuaciones para demostrar que las mercancias estan infringiendo sus
derechos, aungue puede concederse un plazo de 10 dias mas en algunas circunstancias si se
aportan motivos pertinentes al solicitarlo. Las mercancias sospechosas estaran detenidas por
las autoridades aduaneras ala espera de la decision del tribunal. Si el titular no incoa acciones
judiciales enelplazo de 10 dias, las autoridades aduaneras estan obligadas a devolverlas mer-
cancias alimportador.

LaprotecciondelaPlesuntemacomplejo, porlo que quizéd desee usted considerarla posibili-
dad de obtenerasesoramiento especializado de abogados de Pl, antes de presentarun aviso.

Enrelacidonconlas medidas de aplicacion enfrontera, lamayoria de los paises aplicanlas pres-
cripciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (Articulos 51a 60).

69. ;Qué opciones tengo para solucionar
mis controversias sobre la Pl sin acudir alos
tribunales?

Enmuchos casos, entablarunlitigioenuntribunal que seacompetente parajuzgar sucaso, resulta-
riaelmodo mas oneroso de hacer frente a unainfraccion, especialmente cuando los derechos de
propiedadintelectual de suempresahayan sidoinfringidos porvarios “competidores” enlamisma
oendistintasjurisdicciones. Endicho caso, suempresadeberdhacervaler sus derechos endistin-
tos lugaresy ante distintos tribunales. Por ello, es prudente considerar la posibilidad de que surja
una controversia y prever medios para su solucion en el momento de redactar el contrato original.
Deberia considerarse la posibilidad de utilizarun mecanismo alternativo de solucién de controver-
sias - normalmente el arbitraje o la mediacién - que puede ser menos costoso y mas expeditivo
queunpleito antelos tribunales. Laremisién al arbitraje y la mediacién se realiza por consenso.

El arbitraje tiene en general la ventaja de serun procedimiento menos oficial que un tribunal, y
un dictamen arbitral se puede aplicarinternacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de
lamediacién es que las partes conservan el control del proceso de solucidon de controversias.
Ademas, la mediacion ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas
relaciones comerciales con una empresa con la que su empresa puede desear colaborar en
el futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisidn a las partes y por lo tan-
to la mediacién no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la
mediaciény el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediacién, un
preludio menos oneroso al litigio ante los tribunales. Resultaria conveniente que su empresa,
como parte de su estrategia comercial, incorporase las clausulas apropiadas en los acuerdos
pertinentes dando asila posibilidad de solucionar las controversias en materia de propiedad
intelectual en primera (y, de ser posible, Unica) instancia mediante la mediacidon o el arbitraje.
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El Codigo Civily Comercial de la Nacidn, establece que hay contrato de arbitraje cuando las
partes deciden someter a la decision de uno o mas arbitros todas o algunas de las controver-
sias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relacién juri-
dica, contractual o no contractual (Articulo 1649). El arbitro dicta un laudo, obligatorio paralas
partesyconfuerzade sentenciadeunjuez.

DelargatradicionenArgentinaencontramos el Tribunal de Arbitraje General delaBolsade Co-
mercio de Buenos Airesy el Centro de Mediaciony Arbitraje Comercial de la Camara Argentina

de Comercio, entre otros.

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI™

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPIl es una de lasinstituciones alas que puede recurrir-
se pidiendo asistencia para solucionar una controversia sobre la Pl sin recurrir aun proceso ante
los tribunales. El centro presta todo un conjunto de servicios para una solucién eficaz en funcion
delos costos delas controversias comerciales entre empresas privadas, incluidaslas PYME.

El Centro de Arbitraje y Mediacidn facilita los acuerdos entre las partes ofreciendo cldusulas
recomendadas de contrato para solucionar futuras controversias dentro de un determinado
contrato; véase https://www.wipo.int/amc/es/index.htm! Las cladusulas de la OMPI pueden

encontrarse en una amplia variedad de contratos relacionados con la Pl como patentes, co-
nocimientos técnicos, licencias de programas informaticos, franquicias, acuerdos de coe-
xistencia de marcas, contratos de distribucion, empresas mixtas, contratos de investigacion
y desarrollo, contratos de empleo con repercusiones tecnoldgicas, fusiones y adquisiciones
conefectosimportantes paralaPl, acuerdos de comercializacion de deportes, y contratos de
edicion, musicay cine. Las clausulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos
sobre concesidn elicencias concertados por partes dejurisdicciones diferentes.

70. ;Qué es la certificacion de productos?
:Cual esla funcion de las marcas de
certificacion?

Certificacion de productos

La certificacion de productos se define como “un procedimiento mediante el cual un tercero
ofrece seguridades por escrito de que un producto, proceso o servicio es conforme con de-
terminados requisitos”. La certificacion de productos comprende la emision de un certificado
o marca (o de ambas cosas) para demostrar que un determinado producto satisface un conjun-

2 ElCentro prestaserviciosrelacionados con:

Elarbitraje https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html
Lamediaciéonhttps://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/

Las controversiasrelativasanombresde dominio https://www.wipo.int/amc/es/domains/ y

Otros servicios especializados paralasolucionde controversias https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/
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to definido de requisitos para ese producto, definidos generalmente enunanorma. Lamarcade
certificacién suele figurarenun producto o suembalaje y puede aparecerenun certificado emi-
tido porel érgano de certificacion de productos. Lamarca lleva unareferencia alnimero o nom-
bre delanorma pertinente para el producto enrelacién conlacual se ha certificado el producto.

Una marca de certificacion puede definirse como “una marca utilizada para distinguir bienesy
servicios que cumplenunconjunto de normasy que hansido certificados poruna autoridad de
certificacion”.

En Argentina, las marcas de certificacion carecen de una definicion legal especifica enla nor-
mativa vigente, lo que genera inseguridad juridica respecto a su uso, alcance y proteccion.
A nivel Mercosur, el Protocolo de Armonizacién de Normas sobre Propiedad Intelectual en el
MERCOSUR, en Materiade Marcas, Indicaciones de Procedenciay Denominaciones de Origen
(MERCOSUR/CMC/DEC. N° 08/95) insta a legislar sobre marcas colectivas, deja a criterio de
cada Estado miembro laregulacién de las marcas de certificacion. Brasil, Paraguay y Uruguay
yahan avanzado en suincorporaciéon normativa, a diferencia de Argentina. Esta falta de armo-
nizacion regional implica un desafio para exportadores que buscan operar bajo estandares
certificados endistintos paises delbloque, yaque laausencia de un marco legal uniforme pue-
dedificultarelreconocimiento transfronterizo de dichas marcas, afectando lacompetitividad,
el posicionamiento y la confianza del consumidor. Por ello, se recomienda a las empresas ex-
portadoras analizar cuidadosamente la legislacion de cada destino y considerar estrategias
complementarias de diferenciaciony calidad.

SELLO AMBIENTAL
COLOMBIANO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Unejemploregional es el Sello Ambiental Colombiano es unamarca de certificacion
otorgadaporelMinisteriode Ambiente queidentificaproductos o serviciosconbajo
impacto ambiental. Cumple conlas Normas ISO 1402, relativas a las etiquetas y de-
claracionesecoldgicas. Evalua criterios como eficiencia energética, reciclabilidady
usoresponsable derecursos. Suadopciénesvoluntariay fortaleceladiferenciacién
y competitividad enmercados sostenibles.

Una demostracion de calidad
Unproducto que llevaunamarcaincluye la garantia de un tercero de que:

» Elproducto se hafabricado conforme aunanormaaplicable;

» Laproducciénse havigiladoy controlado;
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» Elproducto se haensayado einspeccionado;

» Silosclientesconsideranque el producto conmarcano cumplelanormadeclaradapueden
dirigirse al 6rgano de certificacion para solucionar su queja.

Los 6rganos de certificacion de productos utilizan varias técnicas de valoracion (la mayoria de
las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir siconceden o no el certificado. Al-
gunos delos métodos mas generales sonlos siguientes:

~
T

“Ensayo de tipo” delproducto;

v

» Valoracion del control de calidad de lafabricay suaceptacion;

N

» Visitade vigilancia alafébrica, a fin de verificar el control de calidad; y

>

» Ensayo de muestras extraidas del mercado abierto.

Enunasituacionideal las marcas de certificacion de productos deberian demostrar alos con-
sumidores que el producto satisface y seguira satisfaciendo la norma aceptada mas general-
mente paraelproductooservicio. Otras partes,comolosreglamentadores, puedenpediralas
marcas que demuestrenque el érgano que realizé la evaluacion de laconformidad del produc-
to eracompetente parahacerlo.

Motivos de la certificacion
Puede surgirlanecesidad de certificarun producto poruno o mas de los siguientes motivos:

» Losvendedores desean crearse unareputacion, ampliarsus mercados, mejorarlacompeti-
tividad, promover nuevos productos, etc.

» Los compradores (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratacion
publica, importadores, etc.) desean que la calidad de los productos que compran esté ga-
rantizada.

» Lalegislacion para protegerla saludy seguridad de los consumidores obliga a que los pro-
ductosllevenunamarcade certificacion.

La certificacion de productos realizada por drganos de certificacidn de terceros (a saber, inde-
pendientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la mas aceptable para los
compradores, los importadores y las autoridades reglamentadoras. Muchos 6érganos naciona-
lesde normalizacion ofrecenservicios de certificacion de productos de terceros, que compren-
denlainclusidon de lamarca de certificacién en el producto junto con el nimero de referencia de
la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En algunos paises, la certi-
ficacion de productos corre también a cargo de asociaciones comerciales o industriales, insti-
tuciones estatales u drganos privados de certificacidn - como en el caso de la certificacién de
productos de articulos eléctricos por KEMA, una empresa de los Paises Bajos, o la certificacion
delubricantes porla Lubricant Manufacturers Association de los Estados Unidos.
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Enlaobra ISO/IEC 17065:2012, General Requirements for Bodies Operating Product Certifi-
cation Systems, figuranlas condiciones para garantizar el funcionamiento de sistemas de cer-
tificacion de terceros de un modo coherente y fiable.Ayuda a los érganos de certificacion de
productos a obtener aceptacion en el ambito nacional e internacional, lo que promueve el co-
merciointernacionaly cumple tambiénlosrequisitosrelacionados conlaevaluaciéndelacon-
formidad del Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio dela OMC.
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71. ;Es preciso que obtenga una valoracion de
mis derechos de propiedad intelectual?

Lapropiedadintelectual se consideracadavezmasunactivoempresarialyuninstrumento que
puede contribuirmucho al éxito delaempresa,y elhecho de quelasempresas puedanobtener
valorde sus carteras de Plhahecho que aumente elinterés enlas diferentes formas de evaluar
los derechos de propiedadintelectual.

Hay que prestar atencidn a la diferencia entre el precio y el valor de un activo de propiedad
intelectual. El precio se define en general como lo que el comprador esta dispuesto a pagar
en una transaccioén en condiciones de igualdad y plena competencia, sobre la base del valor
percibido del producto. El valor es una cantidad abstracta pero determinista cuyo calculo se
basaenunconjunto de métodosyreglas probados ordenadamente. En otras palabras, sibien
lavaloraciondelaPlpuedeinfluirenla determinacion del precio de unactivo de Pl,no es exac-
tamente lo mismo que el ejercicio propiamente de determinacidn de precios. Este gjercicio
suele estarinfluido por muchos otros factores, entre ellos el tiempo, la demanda, los motivos
paravenderylacapacidad de negociacionde las partesinteresadas.

Lavaluaciéndeintangiblesrepresentauno delosdesafios mascomplejosenlaeconomiacon-
temporéanea.

Imaginemosunsoftware desarrollado porunapequefastartup. Aniveltécnico, puede no dife-
renciarse demasiado de otros en el mercado, pero su narrativalo cambia todo: fue creado por
exempleados de una big tech, con algoritmos que predicen el comportamiento de consumi-
dores con altisima precision. Su historia incluye varios casos de éxito previo con marcas reco-
nocidasy unequipo confuerte reputacion éticay técnica. Esta historia construye una percep-
cion de valor estratégico: la empresa que adquiera la licencia no solo compra un cédigo, sino
una promesa de innovaciony posicionamiento. Visto asi, el activo vale mds que la suma de sus
partes. Poreso, valorarunintangible no es solo cuestion de formulas: es entender el contexto,
las proyeccionesy lahistoriaquelohace deseable.

Los instrumentos empleados para evaluar los activos de Pl pueden ayudar a las empresas a
administrar su cartera de activos de Pl de forma mas eficiente y eficaz, y la valoracién de la PI
resulta un pardmetro Util y una buena base de negociacién en el caso de que se transfieran o
comprenactivosdePl.

Antes de que una empresa inicie una valoracién de sus activos de Pl, debe responder a las si-
guientes preguntas:

» ¢Porqué hadecidido evaluar sus derechos de PI?

» ¢Cuando se precisaray se utilizara lainformacion obtenida (los resultados de la valoracion)?
» ¢(Quéderechosde Plse evaluaran?

» ¢Quémétodo de valoracion deberd emplearse?
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Consideraciones a tener en cuenta enla valoracion de su Pl

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de PI
tienen una funcion importante en el ejercicio global de la valoraciéon. Una proteccion amplia-
mente distribuida (proteccion en varios paises) puede aumentar el valor de un producto. Sin
embargo, esto también dependerd de la forma en que el evaluador perciba la robustez de los
mecanismos de observanciadelaPlenlos paisesimplicados. Una patente por ejemplo es va-
liosaenlamedidaque puedaexcluiracompetidores enlaexplotaciondelainvencion. Siel pais
donde se obtiene elregistro no posee ala parun sistemajudicial sélido, el valor de ese intangi-
ble vale pocoynadaapesarde sucalidad técnica.

El nivel de codificacidony la forma eficaz en que puede utilizarse la informacion codificadain-
corporadaen el producto puedeninfiuirtambién enlavaloracion.

También puede aumentar su valor el hecho de que resulte muy dificil infringir los derechos de
Pl del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos que también estan muy
protegidos por la Pl podria afectar negativamente el valor de un producto. El escenario se
completa conlaponderacién de productos sustitutivos que satisfacenla misma necesidad; al
aumentardesmedidamente el preciode unproducto protegidolademanda el sustituto puede
crecer. Siempre hay que velar porun precio acorde en mercados competitivos.

Esimperativo, por consiguiente, que una empresa realice un estudio para identificar las cues-
tiones relativas a la Pl expuestas anteriormente que puedan tener una repercusion (positiva o
negativa) en el valor de sus productosy sus activos.

72. ;Cuandoy por qué debe determinarse
el precio o el valor de los derechos de
propiedad intelectual?

Cada empresa puede tener motivos diferentes que justifiquen realizar una valoracion de los
activos de Plcomo porejemplo:

» administracioninterna de sucarteradePlI,

» concesiéndelicencias,

» fusiones o adquisiciones,

» cesion(venta)de activosdePl,

» comprade activosdePI,

» conclusidn de acuerdos de empresas mixtas,

» establecimiento de alianzas estratégicas,
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» obtenciondefondos,

» inversion en el desarrollo adicional de un activo de PI, etc.

Los motivos concretos y los tipos de activos de Pl que se evaluaran pueden influir bastante en
elmétodo de valoracion utilizado.

El valor de un activo de Pl quiza difiera segun el método utilizado. También influyen en la elec-
ciondelmétodo de valoracion otros factores, como la experienciay la existencia de datos que
permitan usarun método determinado.

UnderechodePl(porejemplo, unapatente) puede obtenerunvalormayorsiel periodo de ven-
taodeconcesidndelicenciano coincide conlaintroducciénenelmercado de un sustituto se-
mejante o de una tecnologia alternativay mas eficaz. Porlo tanto, esimportante conocer bien
latendencia del sector o delatecnologia cuando se emprendaun ejercicio de valoracion.

Esimportante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su Ply cuando debe
realizarse el ejercicio de valoracidn. Puede ser Util un conocimiento béasico de los instrumen-
tos utilizados paralavaloracién enelmomento de elegiry decidirelasesoramiento profesional
mas apropiado.

73. ;Como pueden evaluarse los activos de
propiedad intelectual?

Hay varias formas de realizar una valoracion de los activos de propiedadintelectual. Cada método
tiene susventajasy susinconvenientesy algunos se aplican mejor que otros adeterminados casos
y situaciones. Figuran a continuacionlos métodos mas ampliamente utilizados enla actualidad.

» Método basado en los ingresos Es el método mas utilizado para la valoracion de la Pl. Hay
algunasvariaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes.
Elmétodo se centrabasicamente enlacorriente deingresos prevista que obtendra el titular
de un derecho de Pl durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de
caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente
deingresos puede también calcularse examinando el ahorro enregalias delicenciagque una
empresa conseguiria situviera que obtenerunallicencia para utilizarun derecho de Pl deter-
minado. El principal inconveniente del método es sucomplejidad. Su principal variante es el
método siguiente:

» Método del calculo del ahorro en regalias. En esta variacion, se calcula el flujo de regalias
para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalizacion del beneficio o flujo de
cajapromedio. Elindice de regalia puede determinarse mediante indices existentes utiliza-
dos en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cua-
dros deindices deregalias estandares.
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» Métodobasado enelcosto. Este método trata de evaluarlos beneficios futuros de los acti-
vosdelaPlcalculandolacuantianecesariaparasustituirel activo de Plen cuestion. Elméto-
dobasado enelcosto puede aplicarse también en sus variantes:

o Costo de reproduccion. Los costos de reproduccion pueden calcularse, si hay una
buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantia utiliza-
da para desarrollar el activo de Pl en cuestién (esto se denomina determinacién de la
tendencia histérica del costo). Sino hay una buena contabilidad, los costos de repro-
duccion pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos 'y gas-
tos necesarios para crearun activo similar.

o Costo de sustitucion. La cuantia necesaria para adquirir activos de Pl de la misma uti-
lidad. La depreciacidn del activo de Pl debe deducirse del costo de reproduccion o
sustitucién estimado antes de que se obtenga finalmente unvalor o precio estimado.

o Elmétodo basado en el costo es util cuando se consideran derechos de Plrelaciona-
dos con activos intangibles, como programas informaticos, dibujos de ingenieria, di-
seflos de envasado y redes de distribucion. Amenudo se utiliza para complementar el
método basado enlosingresos. Tiene elinconveniente principal de que es muy posi-
ble acabar obteniendo resultados engafiosos. Esto se debe, en la mayoria de casos,
a que el costo relacionado con el desarrollo de un producto no esta necesariamente
relacionado consuvalor. Y es especialmente obvio enloreferente aactividades dein-
vestigaciony desarrollo.

» Método basado en el mercado. Sistema basado en lo que un tercero estaria dispuesto a
pagar para comprar o arrendar un activo de PI. Puede utilizarse también como un comple-
mento del método basado enlos ingresos. Sin embargo, hay que sefalar que algunas em-
presaslo consideran el mejor método debido a su simplicidad y ala utilizacion de informa-
cion de mercado. El inconveniente del método es que no orienta sobre cémo enfocar las
caracteristicasindividuales de una transaccién determinada. Aligual que otros métodos de
valoracion, tiene también las siguientes variantes:

o Método de comparacion de ventas. Los usuarios de esta variante basan la valoracion
deunactivo de Plenlavaloracién de un activo de Pl semejante en el mercado. El prin-
cipalinconveniente es que cadatransaccionde activos de Ples Unicayresulta casiim-
posible encontraruntrato similar sobre el cual basaruna nueva valoracion.

o Uso de tipos de regalias normalizados. Este método utiliza tipos de regalias indus-
triales estandares y establecidos. En algunos sectores se han establecido voluntaria-
mente tipos de regalias que se utilizan desde hace varios afos.

o Métodosbasadosenlavaloracionde opciones. Suelen utilizarse enlavaloracion delva-
lor bursatil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de Pl (en especial
de patentes) del sector de la tecnologia y de los productos farmacéuticos utilizan cada

111547/



La clave parala Propiedad Intelectual

vezmas estos métodos. Sibien existen otros métodos de valoracion “de riesgo neutro”,
la valoracién de opciones se considera mas potente. Para valuar activos de propiedad
intelectual, como patentes, los modelos de valuacidon mas convenientes son aquellos
que permitenincorporarincertidumbre, flexibilidad gerencial y flujo deingresos futuros
no garantizados. En este contexto, algunos de los métodos que pueden utilizarse son el
de Opciones Reales (Real Options Valuation - ROV). Tiene como ventajas que captura el
valordelaflexibilidad (licenciar, mejorar, abandonar, escalar) enentornosinciertos. Res-
pecto a su aplicacién a patentes, permite valorar la opcion de comercializar una tecno-
logiaenelfuturo, o de continuarinvirtiendo enl+D sise obtienenbuenosresultados pre-
liminares. Una patente farmacéuticapuederepresentarunaopcionde desarrollo futuro,
no se comercializa hoy, pero sienunfuturo es aprobada paraintroducirlaen elmercado,
puede explotarse. Otro modelo es el Binomial (o Trinomial), flexible, apto para modelar
decisiones en distintos momentos y escenarios (por ejemplo, si una patente se licencia
o se abandona). Se puede modelar el valor de mantener o licenciar la patente afio a afio,
considerando incertidumbre en ingresos o regulaciones. El principal inconveniente de
los métodos basados enopciones es surelativacomplejidad.
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74. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual a financiar mi empresa?

Sus activos de propiedad intelectual (Pl) puedenreforzarlos argumentos que convenzan a los
inversores a aportar financiacion empresarial.

Alefectuarunaevaluaciondelasolicitud de capital o de préstamo, elinversor (ya seaunbanco,
unainstituciénfinanciera,uninversorde capital deriesgo o uninversorsituado almargendelas
estructuras de financiacidn oficiales), evaluara si el producto o servicio ofrecido porsuempre-
satienenunverdadero potencial de comercializacion. Realizard un analisis de riesgo crediticio
basado enactivosintangibles.

Cuando los activosintangibles —como patentes, marcas o software— representan gran parte
delvalorde unaempresa, lasinstituciones financieras aplican enfoques especificos para eva-
luar suriesgo crediticio. El foco se traslada desde los activos fisicos hacia la capacidad de ge-
neraringresos efectivos a partirdelaPI.

Se prioriza el anélisis de flujos de fondos proyectados, considerandoingresos actuales y futu-
ros derivados de licencias, contratos o royalties. Si estos flujos son predecibles, representan
unabase soélidapara el otorgamiento de crédito. Asimismo, se realizaunavaluacioneconémica
de la Pl mediante diversos métodos (ver pregunta 73). Se analiza también la dependencia del
negociorespectoalactivoy sunivelde proteccionlegal. Unintangible de buena calidad técni-
ca, dificil de replicary con plazo de vigencialegal amplio, reduce el riesgo percibido.

Este enfoqueintegral permite consideraraempresas sin grandes activos fisicos como deudo-
res fiables, siempre que susintangibles genereningresos sosteniblesy tenganvalor estratégi-
cocomprobable.

Alevaluarun plande negocios o de exportacion elinversor examinara que:

» Latecnologiano esté yadisponible enelmercado (al menos no a un precio inferior),
» Hayaunademanda probable paraelproducto,y

» Suempresano tropezard conimportantes obstaculos (juridicos, regulatorios o de otro tipo)
gue leimpidan comercializar el producto.

Generalmente para asegurar la inversién de los inversores de capital de riesgo sera preciso
presentarunaestrategiade Plsdélida, condocumentaciénsobre solicitudes de derechos dePI,
informacion sobre busquedas de patentes que demuestren que no es probable que sutecno-
logia viole las patentes de sus competidores, y acuerdos (licencias) con titulares de patentes
que le autoricen a utilizar latecnologia necesaria para comercializar un producto determinado.
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la produccién creadora olasin-
novacionesrelacionadas conlosproductos o servicios que laempresa pretende comercializar
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garantiza cierto grado de exclusividad y, por tanto, una mayor cuota de mercado en caso de
que el producto o servicio tenga éxito entre los consumidores.

Asipues, esimportante poseer activos de propiedad intelectual para convencer a inversores
o prestamistas de las oportunidades de que gozalaempresa parala comercializacién del pro-
ducto o servicio en cuestién. En algunos casos, una Unica patente con un gran valor comercial
puede abrirlas puertas a varias oportunidades de financiacion.

Los diferentes inversores o prestamistas evaluaran sus activos de propiedad intelectual de
distintas maneras y otorgaran distintos grados de importancia a los derechos de propiedad
intelectual. No obstante, se esta produciendo una tendencia clara hacia la dependencia cada
vez mayor de los activos de propiedad intelectual como fuente de ventajas competitivas para
las empresas. Asi, inversores y prestamistas se interesan cada vez mas por empresas que po-
seenuna cartera de valores de propiedad intelectual bien administrada, aunque haya, incluso
enlos paisesdesarrollados, numerosos problemas que surgen altratarde establecergarantias
reales basadas enlapropiedadintelectual.

75. ;Pueden convertirse en valores bursatiles
los activos de propiedad intelectual?

La practica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad in-
telectualesunfendmenoreciente, que sélo se hadesarrollado realmente en algunos paisesy en
algunos mercados muy especificos. Sinembargo, es una practica que avanza de manera soste-
niday se va expandiendo a mercados en economias de muy diversa escala. Gabriela Contreras
Aguilera, del Luminova Pharma Group, con sede en Guatemala, compartio su experiencia en el
usodePlparaasegurarlas finanzas al conseguirque unbanco acepte su carterade marcascomo
garantiaparaunpréstamo. Subancono estabaacostumbrado aprestarusandoIP. Elprocesore-
queriaeducaralbanco sobre como funcionala propiedadintelectualy explicarcdmolas marcas
comerciales de Luminova apoyarian sus ingresos durante los préximos cinco afos®.

La conversidn de activos en valores se refiere normalmente ala practica de compilar distintos
activos financieros y a la emision de nuevos valores garantizados por dichos activos. En prin-
cipio, puede tratarse de activos sobre los que es posible predecir que traerdn consigo movi-
mientos de efectivo o incluso de cuentas exclusivas por cobrar. Asipues, es posible la conver-
sion de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalias a partir de la concesiéon de
licencias de patentes, marcas o secretos comerciales, o las composiciones musicales o los
derechos de grabaciéon de un musico. De hecho, una de las conversiones mas famosas guar-
dabarelacion conelpago deregalias enlos Estados Unidos del cantante David Bowie.

3 |P Finance Dialogue on Expanding Horizons onIP Finance and Valuation, OMPI, Ginebra 21 de noviembre de
2023 enhttps://www.wipo.int/en/web/ip-financing/w/news/2023/ip-finance-dialogue-on-expanding-hori-
zons-on-ip-finance-and-valuation
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Enla actualidad, los mercados parala emision de valores basados en activos de propiedadin-
telectual sonreducidos, ya que el conjunto de compradoresy vendedores es limitado, pero se
halla en crecimiento. Elmercado histéricamente ha preferido en general activos tangibles que
activosintangibles.

A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearan
mayores oportunidades paraesetipode practicas. Laevoluciéndelmercadoyaestamejoran-
dolacalidadycantidad deinformacion disponible tanto para prestatarios como prestamistas.
Por ejemplo, cada vez hay mas empresas de base tecnoldgica, sobre todo en sectores como
labiotecnologia olainformatica, que confian en sus derechos de Plcomo sus principales acti-
vosy fuentes de ingresos. Del mismo modo, estd aumentando la cuantia total de ingresos por
licenciasyelusoresultante delos flujos deregalias procedentes delaslicencias se utilizan para
determinarelvalordelaPl.

CITES: Unmodelo argentino de inversion de riesgo basado en propiedadintelectual. El Centro
delnnovacionTecnologica, Empresarialy Social (CITES) constituye unainiciativa pioneraenAr-

gentina en el ambito del capital emprendedor de base cientifico-tecnoldgica. Impulsado por
el Grupo Sancor Seguros, CITES actua como incubadora, aceleradora e inversor institucional
en startups cuya ventaja competitiva radica en el desarrollo y proteccion de activos intangi-
bles, principalmente la propiedadintelectual (Pl).

En 2021, CITES lanzé el fideicomiso financiero CITES |, el primer vehiculo de venture capital en
Argentina estructurado como fideicomiso de oferta publica, autorizado por la Comision Na-
cional de Valores (CNV). Este instrumento financiero fue disefiado para canalizar inversion ha-
ciaempresas emergentes de base tecnoldgica surgidas del sistema cientifico nacional, enco-
laboracion con organismos como el CONICET, universidadesy centros de investigacion.

El enfoque del fideicomiso se distingue por reconocer el valor estratégico y econémico de la
Pl como activo central del modelo de negocio de las startups financiadas. En este esquema,
la propiedad intelectual no solo representa una fuente potencial de generaciéon de ingresos
(mediante licencias, patentes o desarrollos protegidos), sino que puede ademas actuar como
colateral o garantiaenciertas estructuras contractuales, lo que representa unainnovaciéonsig-
nificativa en elmercado financierolocal.

Este modelo de inversidn permite superaruna de las principales barreras para el financiamien-
to emprendedor en el sector cientifico-tecnoldgico: la escasez de activos tangibles tradicio-
nales. En cambio, CITES apuesta por el conocimiento protegido como fuente de valor, arti-
culando instrumentos financieros avanzados con criterios de andlisis de riesgo adaptados al
entorno de laeconomia del conocimiento. La experiencia de CITES sientaun precedente para
laregién en cuanto a la integracion de herramientas financieras, propiedad intelectual e inno-
vacidn tecnoldgica, constituyendo un referente para emprendedores, inversores e institucio-
nes publicasinteresados en promover ecosistemas de innovacion sostenibles.
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76. La propiedad intelectual en el comercio
electronico?

La propiedadintelectual es un elemento esencial del comercio electrénico. El comercio elec-
trénico, mas que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productosy
servicios basadosenPlyenlaconcesidndelaslicencias correspondientes. MUsica,imagenes,
fotos, programas informaticos, disefios, médulos de capacitacidn, sistemas, etc., son objeto
de comercioelectrénicoyelprincipalcomponente devaloreslaPl.LaPltambiénesimportan-
te porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando
sistemas tecnoldgicos de seguridadynormas de Pl; de otramanera podrian serhurtadosyello
podria causar la destruccion de una empresa. La dindmica transaccional actual dista enor-
memente de lo que entendiamos como comercio electréonico hace unos pocos afos atras.
La industria Fintech ha crecido a pasos agigantados. Prescindir de medios de pagos fisico no
solo alcanza al dinero en efectivo, incluso las tarjetas de crédito o débito empiezan a ser vistas
como algo lejano. Los pagos a través de dispositivos como el teléfono movil o los relojes pul-
seraempiezanaserlanorma.

Los campos de accion se ampliaron, no solo en las formas de pago, sino también enlos ambi-
tos del comercio. Actualmente las redes sociales son plataformas donde los emprendedores
pueden llevar adelante su actividad comercial. Empiezan a desarrollarse sinergias entre artis-
tas, medios de pagos digitales, servicios de streaming, incluso shows virtuales.

No es casualidad que la empresa mas valiosa de América Latina, Mercado Libre, sea una em-
presa que combina comercio electronico con tecnologias financieras. La compania nacida en
Argentina hace 25 afios enlos albores de las subastas online ha pasado a valer mas de 110 mil
millones de ddlares y operar en 18 paises de la region. Actualmente juega un papel vital en la
vida de miles de empresas PYME que produceny comercian en nuestros paises, llevando pro-
ductos fronteras afuera simplificando costos transaccionales.

Ademas, es la Pl lo que hace funcionar el comercio electrénico. Los sistemas que dan vida a
Internet -los programas informaticos, las redes, disefios, circuitos integrados, enrutadores,
la interfaz grafica de usuario, los algoritmos de encriptacion, etc.- son elementos de Pl y se
protegen a menudo mediante derechos de Pl, derecho de autor en el software, patentes en el
hardware y programas embedidos y secretos comerciales en muchas etapas de la conforma-
ciony moldeado de los mercados. Las marcas son una parte fundamental del comercio elec-
trénico, y el desarrollo de lamarca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos
fundamentales de una empresa en Internet, estan todos protegidos por las marcasy el dere-
cho de competenciadesleal.

Las empresas de comercio electronicoy las que ejercen actividades en Internet pueden también
estarmuy vinculadas conla concesionde licencias sobre productos o patentes, porque paracrear
un producto son necesarias muchas tecnologias diferentes y las empresas, a menudo, optan por
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delegaraterceroslaelaboracidn de algunos componentes, o intercambian tecnologias mediante
arreglos de licencia. Si cada compania tuviera que elaborary producir por su cuenta todos los as-
pectos tecnoldgicos de sus productos, seriaimposible elaborar productos de alta tecnologia. La
economia del comercio electronico depende de que las empresas trabajen juntas para compar-
tir, mediante la concesidén de licencias, las oportunidades y riesgos del comercio. Muchas de esas
empresas sonPYME.

Ensintesis,unagranparte delvalordelosnegociosbasadosenelcomercioelectronicoadopta
laformade Pl,de modo que la protecciéon o falta de proteccion de sus derechos de Pl afectara
lavaloracion de unnegocio de comercio electréonico. Muchas empresas de comercio electro-
nico, aligual que otras empresas tecnoldgicas, tienen carteras de patentes, marcas, nombres
de dominio, programas informaticos o bases de datos originales que sonlos activos de mayor
valorde dichas empresas.

77. ;Qué cuestiones de propiedad intelectual
intervienen enla eleccion y registro de los
nombres de dominio?

Losnombresde dominio sondirecciones enlinternety se utilizan habitualmente paraidentificar
y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “inpi.gob.ar” se utiliza paralocalizar
el sitio web del INPI (https://www.argentina.gob.ar/inpi). Con el tiempo, los nombres de do-

minio se han ido constituyendo en identificadores de empresas 0 negocios y han entrado en
conflicto conlas marcas. Por consiguiente, esimportante elegirunnombre de dominio que no
sealamarca de otraempresa niuna marca notoriamente conocida.

La eleccion de un nombre de dominio (o direccidn de Internet) se ha convertido en una de las
decisiones comerciales mas importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un
nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de su em-
presa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios
“dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior
(gTLD), talescomo .com, .net, .org. e info. O bien puede elegirun dominio de nivel superior es-
pecializado y restringido si cumple los requisitos para ello (por ejemplo, .aero paralas empre-
sas aéreas detransportesyviajes, o0 .bizparalas empresas comerciales).

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a cédigos de
paises” (ccTLD), por ejemplo, .ar para Argentina, br. para Brasil, cn. para China, .ch para Suiza.

La gestidn técnica del sistema de nombres de dominio estd en manos de la Corporaciéon de
Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD,
gestionan el propio registro una serie de registradores de Internet acreditados por la ICANN
cuya lista figura en el sitio web del ICANN en www.icann.org. Usted puede también compro-
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bar siun nombre de dominio ya ha sido registrado buscando en el sitio web de un registrador
o utilizando un motor de busqueda del tipo “Whois”, por ejemplo, en https://www.whois.com/

whois/.

EnelcasodelosregistrosccTLD, deberdponerse encontacto conlaautoridad deregistro desig-
nadaparacadaccTLD. Paraello,consulteunabase de datos ccTLD creadaporla OMPI, que esta-
blece enlaces conlos sitios web de 252 ccTLD, enlos que puede encontrarinformacion sobre su

acuerdo deregistro, el servicio “Whois” ylos procedimientos parala solucion de controversias.

78. ;Qué debo tener en cuenta al elegirun
nombre de dominio?

Segunseaellugardonde seregistre, puede elegirunnombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podranrecordar-
loy buscarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales deberia ser tan distintivo que pudie-
ra protegerse también mediante la ley sobre marcas, porque los nombres de dominio pueden
protegerse como marcas. Sielige como nombre de dominio una frase muy comun (por ejem-
plo: “Buen Software”), suempresa tendra dificultades en ganarse unabuenareputaciénobue-
navoluntad coneste nombrey ain mas dificultades enimpedirque otras empresas de lacom-
petencia utilicen sunombre.

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo
una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoria de las leyes consideran que
elregistro de un nombre de dominio de la marca de otra persona es unainfraccién de lamarca
(fenédmeno llamado también “ciberocupacion”), y su empresa debera transferir o cancelar el
nombre de dominio y muy probablemente los costos legales del reclamo ademas pagar una
indemnizacidn pordafiosy perjuicios. Todoslos nombres de dominioregistradosenlacatego-
ria gTLD, por ejemplo .com, y muchos registrados en los ccTLD, pueden ser objeto de un pro-
cedimiento de solucidn de controversias (descrito mas adelante) que permite al titular de una
marca o marca de servicioimpedirla “ciberocupacion” de sumarca.

Hay varias bases de datos que usted puede explorar en la web para comprobar si el nombre
de dominio que ha elegido es una marca registrada en un determinado pais. La OMP| ha esta-
blecido un portal de bases de datos para marcas en Global Brand Database (wipo.int) que le

ayudard arealizar esa busqueda.

Si usted descubre que alguien estd utilizando su marca de fabrica o comercio o su marca de
servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en linea sencillo al que puede re-
curriry en el cual un experto independiente decidira si es preciso asignarle a usted el nombre
de dominio, y se pedira a los registradores que cumplan esa decision. Puede encontrar infor-
macién sobre esta Politica Uniforme de Solucién de Controversias en el sitio Web de la OMPI
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Domain Name Disputes (wipo.int).

Ademds de evitarmarcas comerciales, estambiénaconsejable evitarnombres de dominio que
incluyan términos geograficos (por ejemplo, Champagne, Roquefort), nombres de personas
famosas, nombres de medicamentos genéricos, nombres de organizaciones internaciona-
lesy nombres comerciales (por ejemplo, el nombre del negocio de otra persona) que pudiera
chocarconlos derechos de otros o conlos sistemas de proteccidninternacional.

79. ;Que cuestiones de propiedad intelectual
deberia tener en cuenta al disenar y crear el
sitio web de mi empresa?

Uno delos elementos basicos del comercio electrénico es el disefio y funcionamiento del sitio
web delaempresa. Al disefary crear su sitio web, la primera cosa que debe teneren cuentaes
si es usted el titular de la presentacidny el contenido de su sitio web y de cada aspecto de Pl
gue contiene. Tal vezno lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que esimpor-
tante es saber qué le pertenece, qué esta autorizado a utilizar, y qué no estd autorizado a utili-
zar. Siusted se vale de un consultor o una empresa para el disefio de su sitio web, verifique las
disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de Pl. ;Quién es titular del disefio y del
texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene laempresa para asegurarse
de que, durante su trabajo, no esta utilizando Pl ajena.

Si utiliza una base de datos, un sistema de comercio electrénico, un buscador u otro instru-
mento técnico de Internet que tenga en licencia de otra empresa, verifique las condiciones
en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sistema, si se permite que usted efectue
modificaciones en el sistemay quién sera titular de tales modificaciones. Asegurese de tener
un acuerdo escrito y hdgalo revisar por un abogado antes de firmarlo y antes del comienzo de
cualquierdisefo, trabajo porencargo oinstalacion del sitio web.

Necesitard una autorizacién expresa, usualmente por escrito (denominada también licencia,
consentimiento o acuerdo) para utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, pro-
gramainformatico, etc., que pertenezcaa otra persona. El simple hecho de que usted obtenga
material en Internet no significa que forme parte del dominio publico. Tal vez deba conseguir
una autorizacioén para utilizar ese material. En muchos paises, deberd comunicarse conuna so-
ciedad de gestion colectiva o asociacion de artistas para obtener un permiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni mulsica que no le pertenezca, a menos
que haya obtenido una autorizacién escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Debemos también analizar el uso de inteligencia artificial (IA) en el disefio de signos distintivos y
la creacidnde contenido web. Su utilizacién ante la proliferacion de plataformasy programas de
|A generativa ofrece multiples ventajas estratégicas paraemprendedores. Desde la perspectiva
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de la propiedad intelectual (PI), la IA permite acelerar procesos creativos, generar por ejemplo
multiples variantes del concepto de unamarca, nombres comerciales o piezas visuales, también
permite evaluar conceptos o bocetos de forma previa a suregistro final. Esto facilitala construc-
cién de ciertos activos intangibles con potencial econdmico y juridico, especialmente en con-
textos de escasos recursos. Ademas, la IA puede complementar la creatividad humana, dando
lugaraobras mixtas que —siexiste unaintervencion autoral sustancial— excepcionalmente pue-
den ser protegidas por derecho de autor o registradas como marcas en algunas jurisdicciones.
De este modo, emprendedores y startups pueden acceder a herramientas que antes requerian
inversion significativa, impulsando la diferenciacidnyla proteccién formal de sus creaciones.

Sin embargo, también existen riesgos legales asociados. La titularidad sobre los derechos de
obras generadas por IA aun no esta claramente definida en muchos marcos normativos, y en
otros tanto bastante decantada la solucion por negar todo tipo de proteccidn, lo que podria
dificultarlacreacién de unabase de activosintangibles de la empresa. Asimismo, silos conte-
nidos generadosinfringen derechos de terceros o carecen de originalidad, podrian ser exclui-
dos de proteccidénodarlugaraconflictosjuridicos. Porello, es clave ser consciente del proce-
so creativo, revisar los términos de uso de las plataformas y programas, y ante la duda buscar
asesoramiento legal especializado.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instru-
mento de comercio electronico, y un servicio util para sus clientes, pero en muchos paises no
existen leyes claras acerca de cudndo y cémo pueden utilizarse los enlaces. La practica mas
segura es solicitary obtener autorizacion del sitio web en cuestidon antes de colocar el enlace,
especialmente sirealiza un “enlace profundo”, es decir, crea un enlace con una pagina de otro
sitioweb que no eslapéaginainicial.

Encuadre (Framing)

Elencuadre es una practica mas controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones
deotrositiowebenelsuyo,comosiformaraparte de supropiositioweb. Obtengasiempre una
autorizacién escrita antes de realizarlo.
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80. ;Como puedo proteger mis derechos

de propiedad intelectual en Internet? ;Qué
precauciones puedo adoptar parano violarlos
derechos de propiedad intelectual ajenos?

Enlos ultimos afios, se ha dado mucha publicidad a la distribuciénilegitima de musica, pelicu-
las, obras de arte, fotos, guionesy programas informaticos (“contenido”) por Internet. Amenu-
do, esas descargas no autorizadasviolanlalegislacion nacional sobre derecho de autor.

Esimportante que proteja sus derechos de PlenInternet.

Podrahacerlo de varias maneras:

» |dentifique siempre claramente su contenido, conun aviso sobre derecho de autoro alguna
otraindicacion de titularidad.

» Podra simplementeindicaralos usuarios qué puedeny qué no pueden hacerconsu conte-
nido.

» Nunca distribuya ni permita que se descargue contenido de terceros y que no pertenece
asuempresay asegurese de que sus empleados comprenden la politica de suempresa a
esterespecto.

ElcasoNapsterenlosEstadosUnidosdiorelieveinternacionalalacuestiondeladescarganoau-
torizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitid un mandamiento impidien-
do elfuncionamiento del sistema de distribucién de archivos Napster, eraun caso de “infraccion
culposa” porque enlademanda se alegaba que Napsterfacilitabala copiailegal porlos usuarios
del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguiran po-
niendo a prueba el derecho en esta esfera, y podran producirse distintos resultados en distintas
jurisdicciones, pero el caso Napster nos ensefa que esimportante que una empresa de comer-
cio electronico se asegure de tener una politica clara contra la copia no autorizada de archivos,
o las acciones que alienten o faciliten esa copia. En Argentina se recuerda el caso Taringa una
plataforma web que permitia alos usuarios incluir contenido protegido sin la autorizacién de los
titulares, en evidente infraccion. Diversas acciones judiciales llevaron a Taringa desaparecer ra-
pidamente, habiendo sido una de las tres paginas web en espafol con mayor tréfico mundial de
visitantes Unicos diario. Los argumentos de defensa como politicas disponibles para denunciar
contenido sinautorizacién fueronendebles ante la evidente actividad que congregaban alama-
yoriade usuarios, labusqueday descarga de material eninfraccion.

Elmanejo diligente de datos personales de usuarios y de derechos de Pl de terceros en plata-
formas web es fundamental para evitar laresponsabilidad porilicitos civiles e incluso penales.
La proteccidn de datos personales exige cumplir con principios legales como consentimiento
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informado, finalidad, seguridad y confidencialidad, establecidos en normativas como la Ley
de Protecciénde Datos Personales(enArgentina, Ley 25.326). Asuvez, eluso de obras, marcas,
software o contenidos protegidos por Pl por parte de los usuarios sin la debida autorizacion
puede constituir una infraccion susceptible de sanciones, clausuras del sitio o demandas por
dafos. Eneste contexto, losemprendedores deben adoptar politicas claras de privacidadyPl,
registrar adecuadamente las licencias de usoy verificar que los contenidos publicados en sus
plataformas no vulneren derechos de terceros. Herramientas de denuncia deben ser sencillas
de utilizary eficaces en surespuesta. Un manejo diligente no solo reduce riesgos legales, sino
que también fortalece lareputacion, laconfianza delusuarioy el valor del negocio digital.

Cadavezmasempresas utilizanmedios técnicos paraprotegercontenido enlinternet, median-
te marcas de agua, codificacién o creando sistemas de identificacidn y rastreo. Los sistemas
de gestion electrénica del derecho de autor sonuna manera que proponen los consorcios co-
mercialesylas empresas de utilizar medios técnicos para controlar la utilizacion de contenido.
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