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La clave parala Propiedad Intelectual

La clave parala Propiedad Intelectual

Guia para pequeios y medianos exportadores

Esta obra es unaadaptacionde lapublicacién conjunta del Centro de Comercio Internacional UNC-
TAD/OMC (CCl)y la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “ La clave de |la Propie-
dadIntelectual: Guia para PequenosyMedianos Exportadores”, publicadaen2003,y se haelabora-

do conelconsentimiento previo del CCl. EICClno asume ningunaresponsabilidad enrelaciénconla
transformaciondel contenido original.

Esta esunaadaptacion alanormativa de Bolivia del documento originario. Esta destinada a peque-
Aosymedianosexportadoresyalasinstituciones de apoyo alcomercio de Bolivia,enellase explican
conceptos y principios basicos sobre la Propiedad Intelectual (Pl) ; abarca cuestiones relativas a la
titularidad de los derechos porlos empleados, contratacion, licenciasy transferencia de tecnologia;
subraya laimportancia que tienen las cuestiones relativas a la Pl al preparar planes y estrategias de
negocios, de comercializaciony de exportacién, y se ocupa de la proteccion en el extranjero de los
derechosdePl; estudialosvinculos entrelasreglamentacionesynormasrelativasalaPlyalacalidad;
envasado y etiquetado, comercio electrénico y aplicacion de la Inteligencia Artificial; consideralos
aspectosdelos derechosde Plrelativos alavaloraciony al financiamientoy la observancia.

El documento originario se ha modificado para responder a la legislacidn nacional de Bolivia por la
Licenciada Paula Bauer, en estrecha colaboracion con el Servicio Nacional de Propiedad In-
telectual. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0
International (CC BY-NC 4.0). La Secretaria de la OMPI no asumen responsabilidad alguna por
lamodificacién o traduccion del contenido original.

Descargo deresponsabilidad: Lainformacidén contenidaenlapresente 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 la competitividad, las empresas se enfrentan cada vez mas conlanecesidad de
encontrar medios para gestionar con eficacia suinnovacion, creatividad y conocimientos.

Lagamadeinstrumentos que ofrece el sistemajuridico de la propiedadintelectual (Pl) presen-
taalostitulares de derechos de Plunamultiplicidad de opciones para gestionar suinnovacion,
conocimientosy creatividad. Los derechos de Pl permiten alas empresas diferenciar sus pro-
ductos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribu-
ye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la
introduccién de productos nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que
otorga el sistema delaPlpermitenalos titulares de derechos de Pl tener la exclusividad de sus
secretos comerciales, marcas, dibujos o modelos, invencionesy creaciones literarias o artisti-
cas,conlocual:1)disminuyelaprobabilidad de que lacompetencia copie oimitelos productos
delaempresa;2)aumentanlas opciones practicas paracomercializar productos nuevos o me-
jorados;y 3)responda con mayor efectividad alas posibles violaciones de los derechos de PI.

Los signos distintivos que identifican productos o servicios que provienen de miembros de
una asociacién o grupo especifico, por ejemplo, a diferencia de las marcas comerciales, que
identifican a un solo empresario, como marcas colectivas, permiten alos miembros de una or-
ganizacién mostrar que sus productos cumplen con ciertos estandares de calidad o caracte-
risticas especificas establecidas por dicha organizacion.

Este tipo de proteccidn permite distribuir los costos de produccidn, venta y transporte entre
todaslas asociaciones, asilos productores puedenllegaragrandes mercadosy contribuircon
el progreso de sus localidades. Asimismo, permite alos productores asociados comercializar
sus productos a nivel nacional e internacional resaltando su calidad certificada.

De acuerdo con el SENAPI, las marcas colectivas son un eje transversal del desarrollo econd-
mico, permitiendo al pais mejorar el aprovechamiento de la relacion capital social, emprendi-
miento colectivoy propiedad intelectual.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuentala Pl. En el actual
contexto econdmico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a conse-
cuenciadelmejoracceso alastecnologias modernas de lainformaciény las comunicaciones,
muchas PYME estan orientando cadavezmas sus operaciones alosmercados de exportacion.
La mayoria de PYME que preparan un plan y una estrategia de exportacion se enfrentan con
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varios desafios. Deben garantizar que su plan y estrategia de exportacion tengan en cuenta
adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja competitiva en el mercado
o los mercados objetivo. Las PYME que desean exportar directamente, mediante intermedia-
rios, creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio
electrénico, deben asegurarse de que no violan los derechos de Pl de otros alintentar sacar el
maximo rendimiento de sus propios activos de Pl. Porlo tanto, deberan adoptar medidas para
proteger sus activos de Pl en todos los mercados deseados en el momento adecuadoydela
manera mas eficaz en funcién de los costos, ademas de asegurar que sus productos o servi-
cios 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 ser muy perjudiciales
para toda la estrategia de exportacion de las empresas y llegando incluso a comprometer su
misma supervivencia.

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones
delaPlysusimplicaciones para el desarrollo y disefio de los productos, su entrega, sucomer-
cializacion, la obtencién de recursos financieros, la exportacion o la concesion 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
lasPYME 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 comercializacidny exportacion. Incluso las
PYME que sabenlo que debenhacer,amenudo no tienen acceso facilainformaciony orienta-
cionsobre eltemade 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 estan insuficientemente equipados para prestar
asistenciaaestas empresasrespecto asusnecesidades eintereses.

Se ha constatado que muchas Pymes, y emprendedores en general, no llegan a proteger de
forma correcta y completa sus derechos de propiedad intelectual. Esta falta de proteccion
adecuada se genera, principalmente, por la falta de conocimiento de lo que son los activos
intangiblesy suvalor de mercado, e incluso su valor al interior del emprendimiento y de laem-
presa. Ese valor, a la larga, permitird incrementar el valor mismo de la empresa, negociar con
terceros e, incluso, lanzar el producto a mercados internacionales.

Peronosepuede gestionarlo queno sehamedido, porello,laAsociacidninteramericanadelaPro-
piedad Intelectual (ASIPI), através de su Comité de emprendimiento, halanzado un manual quein-
cluye unaAuditoria Basicade Pl paraemprendedores, enla que se destacan las siguientes etapas:
» Inventario

» Diagnostico

» Resultado
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“Losemprendedores debenvalorar su propiedadintelectual porque sus marcas, patentes, di-
sefiosindustriales e inclusive sus secretos empresariales pueden valer mas que sus edificios y
bodegas.(..) El valor de una marca depende de varios factores que son dificiles de medir ob-
jetivamente, tales como la lealtad del consumidor, liderazgo, continuidad en el mercado, es-
tabilidad, importancia e internacionalizacion” (TOBON, N. “’Importancia de la valoracion de la
marca”, ASIPI,2024,1, p. 1, disponible en https://asipi.org/asipi-emprende/).

Todos estos aspectos puedeninfiuirenla correcta proteccion de las marcasy otros activosin-
tangibles enlas Pymesylos emprendedores porla actual falta de conocimiento especifico en
materia de propiedad intelectual, la falta de apoyo alas empresas en cuanto a estrategias co-
mercialesylacomplejidad del sistemay los costos asociados con la obtencidn de proteccion
através delos sistemasactuales disponibles, especialmente en el ambito internacional.

Sobre este ultimo punto, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), a través de
la Resolucién Ministerial No. 1147/2023, ha convalidado la Exencidon de Pago Por Solicitud de
Registro y Titulo de Concesion de Marcas Individuales y Marcas Colectivas Nacionales para
Medianasy Pequefias Empresasy artesanos. Esta exencién también beneficia alas asociacio-
nes de productores, fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupos de per-
sonas que deseen registrar sus marcas. (Disponible en https://www.senapi.gob.bo/prensa/

notas/senapi-lanza-resolucion-que-autoriza-exencion-de-pago-por-el-registro-de-mar-

ca-en-favor-de-los-micro-pequenos-empresarios-y-artesanos)
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Unentorno comercialintensamente competitivo

En el contexto actual, la globalizacidny latecnologia han facilitado 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 superaren mucho 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 producirunproducto 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 comercializacion 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 una demanda seran elevadas.

Los rasgos Unicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de
lavisién, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales
y otros. EnBolivia, estos pueden estar protegidos porel sistema de derechos de propiedadin-
telectual, regulado principalmente porel Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

La propiedad intelectual (Pl) se relaciona con las creaciones de la mente humana e incluye in-
venciones, obras literarias y artisticas, simbolos, nombres e imadgenes utilizados en el comer-
cio. Su proteccién permite obtener reconocimiento o beneficios econdmicos por dichas in-
venciones o creaciones, lo que fomentalainnovaciénylacreatividad.

Enelcontextoboliviano,lasmarcassonunelementoclave,yaquenosolodiferencianlos productos
o servicios de una empresa o productor de los de otros en el mercado, sino que también ofrecen
unagarantiaimplicita de calidad. RegistrarunamarcaenBolivia otorga exclusividad en suuso den-
tro del territorio nacional, lo que resulta fundamental para evitar el uso no autorizado porterceros.
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La Pl es un término amplio que abarca marcas, disefios, nuevas ideas, invenciones, dibujos o
modelos, escritos, peliculas, entre otros, protegidos por derechos de autor, patentes, marcas
comerciales, disefios industriales, entre otros instrumentos legales. En Bolivia, el SENAPI es |a
institucidn encargada de gestionarestosregistrosy velar por su cumplimiento.

Cadapaistiene supropio marconormativo paraprotegerlaPl.EnelcasodeBolivia, escrucialque
los exportadoresy empresarios conozcan estas normativas, ya que permiten no solo resguardar
sus creaciones, sino también potenciar sucompetitividad en el mercado local einternacional.

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.

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 exportarUnicamente laPl,comolicencias, enlugar del productofisico.

Puedehabermuchos motivos paraexportarenasociaciéonconotros. Entales casos debe estudiar-
se laposibilidad de formar equipo con otras empresas para aprovechar sus elementos positivos o
sus activos complementarios. Esto puede desembocar en exportaciones directas oindirectas.

Hay varias maneras de formar equipo con otros - desde alianzas estratégicas, empresas mix-
tas, concesion de licencias, franquicias y la subcontratacion hasta filiales de propiedad com-
pleta -y es probable que todas ellas incluyan la transferencia de uno o mas tipos de derechos
dePlolaconcesidndelicencias parasuuso.

Estassonsodlo algunasdelasrazonesporlascualeselsistemadelaPlseaenunelementoesen-
cial parala preparacion de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofreceran bre-
vesyfundamentales explicaciones sobre Plque los exportadores suelen enfrentar.

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

Como se menciond previamente, la propiedadintelectual se relacionaconlascreacionesdela
mente humana. Estas pueden ser inventos, obras literarias, nombres e imagenes utilizados en
el comercio para diferenciar un producto o un servicio de otro y poder relacionar éstos con su
productor. La propiedadintelectual, a suvez, se divide en dos categorias:

» LaPropiedadIndustrial que abarcalas patentes deinvencidn, las marcas, los disefiosindus-
triales eindicaciones geograficas;y

» LosDerechos de Autor, que abarcanlas obras literarias, peliculas, musica, obras artisticas, di-
sefos arquitectdnicosy los derechos conexos, que son aquellos de los artistas, intérpretesy
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ejecutantes, sobre susversiones de obras de terceros; los de los productores de fonogramas
sobrelas grabaciones de obras de terceros;y finalmente, los de los organismos de radiodifu-
sidonsobre los programas deradioy television.

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 arecursos primarios
mas baratos, y porello podrafabricarun producto semejante oidéntico aun preciomas bajo, lo
que someterd alinnovador del producto o servicio original a una intensa presion. Aveces esto
acaba porhundirla empresa del innovador original, entre otras cosas porque seguramente ha
invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan
estosresultadosy se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva delinnovador.

Este es elmotivo masimportante de que las pequefias y medianas empresas deban considerarla po-
sibilidadde proteger sulaborinnovadoray creativa aprovechando el sistemadelaPI, que ofre-
ce derechos exclusivos sobre las invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras literarias y artis-
ticasy otros activos intangibles. La proteccion en virtud de las leyes sobre Pl da la titularidad de
una determinada innovacioén u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibilidades
de quelacompetencia copie o imite el producto.

Activosintangibles
Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias:

» activos fisicos: queincluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura

» activosintangibles: que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas,
estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del
talento creativo e innovador de unaempresa.

Es tradicional que los activos fisicos correspondan a la parte principal del valor de una empresa,
y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de unaem-
presaenelmercado. Enlos Ultimos afos esto hacambiado de modoradical. Lasempresas estan
comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles son ya mas valiosos que sus activos
fisicos. (Segun uninforme de Ocean Tomo, en 1975 los activos intangibles representaban el 17%
del valor de mercado promedio de las empresas del S&P 500, mientras que en 2020 esa cifra
alcanzé el 90%. Este cambio refleja la creciente importancia de elementos como la propiedad
intelectual, lamarca, los datosy el capitalhumano en el éxito empresarial actual). Losintangibles,
especialmente la propiedad intelectual, pueden transformarse en un activo muy valioso cuando
son protegidos de acuerdo alaleyycuando dichos productos o servicios protegidos tienende-
manda en elmercado.
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Elmayorvalordelos mismos se basaen que ellos pueden:

» generaringresos através de sucomercializacion a través de las respectivas licencias.

» generar mayor atractivo parainversores oinstituciones financieras,

» aumentarla competitividad de las empresas enlos distintos mercados,

» mejorarlarentabilidad futura de las empresas - ayudar a disminuir costos de las empresas

» mejorarlaimagendelaempresa.

Hoyendia,muchas delas principalesempresas de algunos sectores subcontratanla mayor par-
te de lafabricacion a otras empresas y centran casi exclusivamente su actividad en la creacidn
de nuevos productos y dibujos o modelos y en la promocién de sus marcas (0 marcas regis-
tradas) a fin de atraer a los clientes. Los productos se disefian en la empresa, pero la fabrica-
cion puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede
ser muy limitado, pero el valor de sus activos intangibles (como la reputacion de su marca, la
titularidad de derechos exclusivos a tecnologias esenciales o a disefios atractivos, o ambas
cosas), que sonlo esencial de su éxito, es muy elevado. Asi, las empresas han aprovechado es-
tratégicamente la subcontratacién paralograr ahorrar costos, mejorarla calidad del producto
y optimizar operaciones. Laempresa Apple Inc., un gigante tecnoldgico conocido internacio-
nalmente porlos celularesiPhone, ha dependido durante mucho tiempo de lasubcontratacion
parasatisfacersudemanda, teniendo como socio clave a Foxconn,unfabricante multinacional
taiwanés por contrato de productos electrénicos. Otro ejemplo es Nike, la marca mundial de
ropadeportiva, que subcontratala produccién de sus calzados y ropa deportiva a fabricantes
de todaAsia. Finalmente, Toyota, ha subcontratado a JIT parala fabricacion de ciertos compo-
nentes, como piezas especificas.

La proteccidn juridica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de Pl
hace posible el uso exclusivo de estos activos enlos negocios y convierte los activos intangi-
bles en derechos de propiedad exclusiva, sibien porun periodo de tiempo limitado. Para vol-
veralos ejemplos antes citados, las empresas que subcontratanla fabricacién de sus produc-
tos pueden seguir haciéndolo en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos
son sus disefios creativos, su tecnologia propia o sumarca o marcas registradas, todo lo cual
essupropiedad privada exclusiva gracias ala utilizacion efectiva dela proteccion que ofrece el
sistema de la Pl. En definitiva, la proteccidon de la Pl hace que los activos intangibles sean “algo
mas tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.
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2. ;De qué forma puedo proteger mi
propiedad intelectual?

Segunsea el caracterde sus activosintangibles, laley le ofrece diferentes instrumentos juridi-
cos para protegerlos. En Bolivia, a pesar de existir una Ley especifica, la Ley Reglamentaria de
Marcasde15deenerode 1918, se aplicalaDecisién 486 de la Comunidad Andina (Régimen Co-
mun de la Propiedad Industrial), norma comunitaria que entrd en vigencia en los cinco paises
miembros el 1de diciembre de 2000.

Lamencionadanormativa describe en su articulado las siguientes formas de protecciéon de las
creaciones humanas:
» Los productosy procesosinnovadores pueden protegerse mediante patentes y modelos de utilidad;

» Losdisefos creativos,incluidos los disefios textiles, mediante la proteccion de los dibujos o mo-
delosindustriales;

» Lasmarcas, mediante laprotecciéonde marcaregistrada;

» Las micro plaquetas, mediante la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de cir-
cuitosintegrados;

» Las denominaciones de mercancias de una determinada calidad o reputacién atribuible a su
origen geografico, mediante la proteccion de laindicaciongeografica;

» Los secretos comerciales, mediante la proteccidn de informacion no revelada de valor comercial;

» Las obras culturales, artisticas y literarias, y también, en la mayoria de los paises, los programas infor-
maticos ylarecopilacidén 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.

La proteccidén otorgada por la Decisidon 486 de la CAN es territorial, es decir, que se otorga la
proteccidnalos derechos de propiedadintelectual de formaindividual en cada pais miembro,
no siendo posible presentaruna solicitud de registro en un pais y de forma automatica otorgar
elregistro enlos demas paises miembros, como en otros sistemas internacionales, por ejem-
plo,enlaUniénEuropea.

Cadaunodelosmedios de protecciondelosderechos de Pl citados se expone conmas porme-
noresenlas seccionessiguientes.

Unproducto, muchosderechosdePI

Ununico producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de Pl diferentes.
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Consideremos por ejemplo, la “Quinua Real”:

Descripciéon del Producto:

La“QuinuaReal” esuntipode quinuaoriginariadel Altiplano boliviano, especialmen-
tedelasregionescercanasal Salarde Uyuni.Esconocidaporsualtovalornutricional,
sugrantamafoy susabordistintivo. Este producto ha ganadoreconocimientointer-
nacional porsu calidad superiory sus propiedades organicas.

Proteccion por Derechos de Propiedad Intelectual:

» Denominaciénde Origen (DO):

® Proteccioén: La Quinua Real cuenta con una denominacidén de origen que la asocia ex-
clusivamente conlasregiones del Altiplano boliviano. Este registro garantiza que solo
los granos cultivados en esta area bajo ciertas condiciones climaticas y técnicas es-
pecificas puedan sercomercializados como “Quinua Real”.

® Beneficio: Evita que productos de otras regiones o paises utilicen el nombre, preser-
vando su autenticidady el valorasociado asuorigen.

» Marca Comercial:

® Proteccidn: Las empresas exportadoras y asociaciones de productores han registra-
do marcas comerciales que incluyen nombres y logotipos distintivos relacionados
conlaQuinua Real. Porejemplo, “Quinua Andina” o “Altiplano Real”.

® Beneficio: Estorefuerzaelreconocimiento de marcay protege laidentidad comercial
enmercadosinternacionales.
» Indicaciones Geograficas (IG):
® Proteccion: Ademas deladenominacionde origen, se utilizanindicaciones geograficas
queidentificanlaregién exacta de produccién, como “Quinua Real del Salar de Uyuni”.
® Beneficio: Promueve el vinculo entre el producto y su zona de origen, asegurando la
trazabilidad y autenticidad en mercados extranjeros.

» Certificaciones de Calidad:

® Proteccion: Aunque no esdirectamente propiedadintelectual, las certificaciones de pro-
ductos organicos, comercio justo y sostenibilidad ambiental se combinan con los dere-
chosde Pl para garantizarla exclusividad del producto en ciertos nichos de mercado.

® Beneficio: Ahade valor percibidoy protege lareputacion del producto boliviano.
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Escoger la proteccion adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes uti-
lizando diferentes derechos de PI, es importante que los empresarios conozcan el sistemay
puedanelegirconfundamento como desean protegersus derechos deunmodo eficazenfun-
cidondelos costos, afinde evitarlas copias e imitaciones de lacompetencia.

Porlo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué carac-
teristicas favorables de ventavan a tener probablemente sus productos. Dicho con otras palabras
;qué hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad alos consumidores? O ;qué es
lo que distingue este producto delos productos fabricados porlacompetencia? ;Esunrasgo téc-
nico innovador? ;Es el dibujo o modelo del producto? ;Es lamarca? ;Sonlos elementos creativos,
artisticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede dar al empresario una idea
inicial sobre como debe proceder para proteger el nuevo producto y obtener asila exclusividad
delmotivo o motivos mas probables del éxito del producto enelmercado. 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 comprar un determinado producto cuando
hay todauna gama de productos competidores en oferta. Seginseanlasrealidades delmercado,
puedendedicarse atencidonyrecursos auno uotro aspecto, o aunacombinacidonde tipos diferen-
tesde derechosde Plparaundeterminado 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 pueden protegerse mediante una o mas patentes, las carac-
teristicas estéticas de la forma mediante derechos de dibujo o modelo, derechos de autor, o
ambas cosas, y sise cumplen determinados requisitos, como marcaregistrada. Porlo tanto, la
respuesta final puede no ser claray a menudo conviene consultar a un experto en Pl para pre-
pararuna estrategia completa de Pl para su producto.

Existen numerosos tipos de patentes, porejemplo, aplicadas alaindustria alimentaria relacio-
nados conla comida, es asi que gracias alos enormes avances técnicos en el mundo dela co-
cina existe la posibilidad de ofrecer |+D+i (Investigacidn, Desarrollo, inventos) para la industria
alimentaria abarcando desde los procedimientos utilizados en la fabricacidon y preparacion
de alimentos, pasando porlos componentes hasta llegar al producto final, envases y tapones
pensados para que la comida se conserve perfectamente hasta el momento de llegar al con-
sumidor. Todos estos activos pueden ser sumamente valiosos parauna empresa, sinembargo,
siestos no estan protegidos, suvalor puede ser perdido, robado o disminuido.’

Sea cual fuere la decision final, siempre es aconsejable empezar protegiendo porlo menosla
marca comercial.

'Innova, Inventa, Revista de Patentes de Invencién, Aflo 3, nimero 10 SENAPI https://www.senapi.gob.bo/sites/de-
fault/files/senapi/revista/revista-20180921-01-innova-inventa-ano-3-numero-10.pdf
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Aunqgue al principio puedano tenermucho valorcuando selanzaunnuevo producto, el éxito del
producto aumentardinmediatamente el valor de lamarcay se convertird en una parte esencial
delaimagenylaidentidad del producto. {Pero quizé entonces ya sea demasiado tarde!

Algunos de los beneficios de protegerinicialmente unamarca son:

» Tenereluso exclusivo de celebrar contratosy otorgar permisos o licencias a terceros;
» Distinguirsunegocio de otros;

» Posicionarsunegocioenelmercado;

» Libertad de comercializarentodo el pais;

» Obtenerprotecciénjuridica;

» Reconocimiento porparte delos consumidores;

» Impedirque terceros puedan utilizar o copiar sumarca sin autorizacion.

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

Antes de exportar, es clave seguir estos pasos basicos:

» ldentificar el Mercado Adecuado: Investiga donde tu producto tendra mayor demanday
asegurate de que elmercado se ajuste a tus capacidades econdmicas.

» Estudiarla Demanday los Costos: Calculala cantidad que necesitaras produciry cuanto te
costarallevar tu producto al mercado extranjero.

» Buscar Sociosy Canales de Distribucién: Encuentra distribuidores o socios confiables en el
pais destino.

» Adaptar el Producto: Ajusta el diseflo, marca y empaque de tu producto para que cumpla
conlas preferenciasy normativas del nuevo mercado.

» EstablecerPrecios: Define precios competitivos que cubrantus costosyasegurenganancias.

» Presupuestar Gastosy Buscar Financiamiento: Incluye costos de exportacidn, transporte y
promocion. Sies necesario, buscafondos oinversionistas.

» Asegurar Transporte: Planifica como enviaras tus productos al extranjero, incluyendo em-
balajeylogistica.

» Promocionar el Producto: Disefia una estrategia de marketing que incluya participaciéon en
feriasy eventosrelevantes.
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¢Por Qué Es Importante la Propiedad Intelectual (PI)?

» Protege tuMarcay Producto:

® Situmarca o disefio no esté registrado, otras empresas pueden copiarlo, lo que difi-
cultara competirenelmercado extranjero.

® Protege tusinnovaciones con patentes, disefios industrialesy derechos de autor para
evitarimitaciones.

» Facilitalnversionesy Negociaciones:

® ContarconPlregistrada muestra seriedady atrae inversionistas, socios o distribuido-
resinternacionales.

® Enacuerdos consocios, asegurate de definir claramente quién tiene los derechos de
Pl, especialmente siel producto serda modificado o fabricado en el extranjero.

» EvitaProblemaslLegales:

® Antes de exportar, verifica que tu producto no infringe derechos de Pl en el mercado
destino.

® | os contratos de licencia deben aclarar sitienes derecho avender en mercados inter-
nacionales.

» Abre Puertas a Nuevas Oportunidades:

® | a Pl permite crear acuerdos de franquicias, licencias o colaboraciones para expan-
dirte en otros mercados.

Recomendacion Practica:

Registratumarca, disefio o invencidn ante el SENAPI en Bolivia antes de promover tu producto
enferias o mercados extranjeros. Esto asegura que tuinnovacion esté protegiday que puedas
reclamarderechos en caso de copias oimitaciones.

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
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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 demds aspectos
del dmbito 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 proteccion paralaju-
risdicciénnacional (o regional) pertinente. Unicamente enla esferade los derechos de autor
hay una proteccién amplia y automatica en gran nimero de paises. En resumen, la territo-
rialidad implica que el derecho sobre una marca solo se aplica dentro del territorio de los
paises donde lamarcahasidoregistrada.

» Suponer que las legislaciones y procedimientos para la proteccion de los derechos de Pl
soniguales entodo elmundo. Aunque se ha producido unaimportante armonizacién delas
legislaciones y procedimientos para la proteccién de los derechos de propiedad intelec-
tualentodoelmundo, existennumerosas esferas enlas que se producendiferenciasimpor-
tantes entre los paises. Por ejemplo, en algunos paises las patentes se otorgan con arreglo
al principio del primer inventor (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si
alguien mas puede probar que harealizado la mismainvencion enuna fecha anterior), mien-
tras que la mayoria de los demas paises otorga patentes con arreglo al principio del primer
solicitante (es decir, la patente se otorga ala primera persona que presenta una solicitud de
proteccidénporpatente paraunainvenciondada). EnBoliviatambiénse aplica el principio de
“frist come, first served” (primero enllegar, primero en ser servido) es unaregla simple que
se aplica en muchos contextos, en patentes funciona de manera similar al de las marcas: la
primera persona o empresa que presenta una solicitud de patente para unainvencién tiene
derecho exclusivo sobre esainvencion, siempre que cumpla conlosrequisitos legales.

Esto significa que, en el mbito de las patentes, si dos personas han creado una invencion si-
milar o idéntica, la primera que presente su solicitud de patente sera la que tenga derecho a
la patente, siempre que su invencidén cumpla con las condiciones necesarias (nueva, util y no
evidente). Sialguien mas presenta una solicitud para la mismainvencion después de que ya se
haya presentado la primera, su solicitud sera rechazada, ya que la primera persona en presen-
tarlasolicitudtiene prioridad, incluso silainvencién esidéntica. Este principio busca fomentar
lacertezayelordenenelprocesode concesiénde patentes, evitando que varias personasre-
clamen derechos sobre lamisma invencidn al mismo tiempo.

» No verificar si una marca ya ha sido registrada o esta siendo utilizada por competidores
en el mercado de exportacion. Si utiliza en otro pais una marca que seaidéntica o similara
la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podria considerarse que
infringe los derechos de la otraempresa sobre lamarca. Es posible que se pida que deje de
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»

»

»

utilizar dicha marca o que pague determinados dafios por infraccion, lo que puede supo-
nerunduro golpe parala estrategia de comercializaciony exportacién de suempresa. Sera
fundamental efectuar una busqueda de marcas en el correspondiente mercado de expor-
tacionantes deiniciar sus actividadesy preferentemente antes de seleccionarla marca.

No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccion. Solicitar la proteccion
delaPlenvarias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puederesultar caro. Los sistemas
regionales e internacionales de proteccion, cuando estan disponibles, son un medio eficaz
de solicitar la proteccién de la Pl en varios paises. Bolivia es signatario de los siguientes Tra-
tados Internacionales en materia de Propiedad Intelectual: Como normas supranacionales,
se aplican la Decisidn 486 (Régimen Comun de Propiedad Intelectual) y la Decision 351 (Ré-
gimen Comun sobre derecho de autor y derechos conexos) de la CAN. Como normativa in-
ternacional tenemos la Clasificacion Internacional de Niza, el Convenio de Paris (Proteccion
de laPropiedad Intelectual), la Convencién de Roma (Proteccidn a Artistas, Intérpretes o Eje-
cutantes, productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusion), y la Convenciéon de
Berna(Proteccidndelas ObrasLiterariasyArtisticas). Asimismo, encuanto alLeyes, seaplicala
Ley de Procedimiento Administrativo pararegular cuestiones de procedimiento, el Convenio
Internacional sobre la Proteccién de Obtenciones Vegetales de la UPOV (Ley No. 1968), la Ley
de Denominacionde OrigenNo0.1334, Ley de Derecho de AutorNo. 1322, Ley General del Cine
No.1302,y la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918. A pesar de ello, se debe tomar en cuenta
que el sistema adoptado por Bolivia a través de la Comunidad Andina, solo otorga derechos
territoriales de Propiedad Intelectual, es decir que el registro de cualquier derecho de Pro-
piedadIntelectual, se otorga solamente en el pais en el cual fue solicitado, no asienlos demas
paises miembros.

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 patentes y 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 “periodo de prioridad”, que es de un afio
en el caso de las patentes y de seis meses en el de los dibujos 0 modelos industriales. En
caso de que no solicite proteccién en esos paises durante el periodo de prioridad, podria
serdificil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que co-
pien gratuitamente suinvencion o disefio.

Divulgarinformacion demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidenciali-
dadodenodivulgacion. Siusted divulgainformaciénsobre suudltimainnovacion o sunuevo
disefio a posibles socios comerciales, agentes de exportacion, distribuidores o a cualquier
otrapersonaantesde solicitarlaproteccidon o sinque existauncontrato firmadoenelqgue se
exijala confidencialidad puede perderlos derechos sobre suinvencion o disefio. De hecho,
es posible que suproductoinnovador deje de serconsiderado nuevoy, porlo tanto, paten-
table o que alguien mas pueda solicitar la proteccidn por patente, excluyéndole a usted del
uso de su propia invencion. También puede suceder o mismo en el caso de los dibujos o
modelosindustriales.

1122//



La clave parala Propiedad Intelectual

»

»

»

»

Infringir los derechos de PI de otros. Puede salirle muy caro exportar sus productos sin
haber verificado si infringen los derechos de Pl de otros en los mercados pertinentes. Por
ejemplo, si ha obtenido licencias de tecnologia de otras empresas, deberd asegurarse de
que tiene derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnologia a fin de evitarin-
fringirlos derechos del titular. Si se considera que sus productos infringen los derechos de
otros, podran ser retenidos en la frontera y podra impedirse o cancelarse por completo su
distribucion, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para suempresa.

No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fa-
bricacion en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creacion, fabricacion o disefio
de productos a otras empresas, amenudo en otros paises. Sinembargo, con frecuencialas
empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos paises o
de especificarenlos contratos conlas empresas fabricantes quién es el titular de los dibu-
josomodelos, lasinvenciones, los programas informaticos, etc. El peligro principal que co-
rrenlasempresas eselde que surjan malentendidos acercadelatitularidad delos derechos
de Plentre laempresa que subcontratalatareaylaempresacontratada para ejecutarla.

Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no estan pro-
tegidas las patentes o los dibujos 0 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 cladusulas
adecuadas paraesclarecer quién es el titular de esos derechos.

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 searegistrada en la oficina nacional de Pl sobre
labase de los denominados motivos absolutos. Hay ocasiones en que las empresas no solo
deciden, sinoque sevenobligadasacambiarsunombre debidoacircunstanciasimprevistas.

Ejemplo

Un ejemplo notorio en Ameérica Latina es el de un modelo de vehiculo de la marca Mit-
subishique tuvo que cambiar sunombre al entraren el mercado de habla hispana por-
que sunombre original tenia connotaciones negativas. Pista: elmodelo pasé allamar-
se “Montero” paraeste mercado. Este casoesunclaro ejemplode quelosnombresde
marcapuedenno sercompatiblesentodoslos mercados, nimuchomenostendranlas
connotaciones paralas que definimos elnombre en primerainstancia.
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Un ejemplo en Bolivia que ilustra problemas en el registro de una marca debido a
connotaciones culturales negativas es elintento deregistrarlamarca “Pajpak’u”.

Caso “Pajpak’u”

Contexto: Una empresa boliviana intentd registrar la marca “Pajpak’u” para unalinea
deropa. Sin embargo, en el contexto cultural boliviano, especialmente en regiones
andinas, el término “Pajpak’u” se utiliza de manera despectiva para referirse a una
personaque se apropiaindebidamente de algo o alguien considerado ladrén.

Problemas con el Registro:

s

» Connotaciones Negativas: El término “Pajpak’u” tiene una carga peyorativa
enlaculturalocal,lo que generd objeciones durante el proceso de registro ante
el ServicioNacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

» Impacto Cultural: Diversos colectivos y organizaciones culturales manifesta-
ron que el uso comercial de este término podria ser ofensivo y perpetuar este-
reotipos negativos.

» Denegacidén de la Marca: Finalmente, el SENAPI denegd el registro de la mar-
ca, considerando que suuso podria atentar contralamoralylasbuenas costum-

bres, criterios establecidos enlanormativavigente.

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 exportacién y de que se
toman las medidas necesarias para velar por que a) no se tome por sorpresa alaempresainfrin-
giendolosderechos de Plde otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de apro-
vecharse delacreatividadylacapacidadinventivade supropiaempresa.

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

» Elconcepto deterritorialidad de unregistro de marcaenla Comunidad Andina significa que
elregistro de una marca solo tiene validez dentro de los paises que conforman esta comu-
nidad, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuadory Peru. Cada pais tiene su propio sistema para
registrar marcas, pero los registros nacionales en estos paises pueden ser reconocidos y
protegidos enlos demas paises de la Comunidad Andina.

Sin embargo, si una marca esta registrada en un pais de la Comunidad Andina, no se considera
automaticamente vélidaentodoslos demas paises. Para que unamarca esté protegidaentodos
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los paises miembros, es necesario que se registre en cada uno de ellos, o bien, utilizar el sistema
regionalderegistrodemarcasdela Comunidad Andina, conocido como SistemaAndino de Pro-
piedad Intelectual (SAPI), que facilita el proceso deregistro envarios paises de laregion.

Excepciones

Hay algunas excepciones a estanorma que vale lapena mencionar brevemente. En primerlugar,
en algunos paises (principalmente los paises cuyo sistema juridico se basa en el “sistema juridi-
coanglosajon (“CommonLaw”)” como Australia, los Estados Unidos, laIndiay el Reino Unido) las
marcas pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utilizado la marca
en cuestiondentro de uno de estos territorios disfrutara de cierta proteccién, aunque no se haya
registrado. Sinembargo, incluso enlos paises donde las marcas pueden estar protegidas por el
uso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendra una proteccidon mu-
chomas sdliday sucumplimiento serd bastante mas facily menos engorroso.

Asimismo, dentro de la Comunidad Andina existe una excepcién al principio de territorialidad
gque se da cuando el titular de una marca en uno de los paises desea presentar una oposicion
en contra de una marca similar o idéntica solicitada en otro de los paises miembros, entonces
es posible presentar simultaneamente una solicitud de registro en el pais de la Ultima solicitud,
acompafandolamismaconunademandade oposicién, eslo que se conoce como Oposicion
Andina (Articulo 147 de la Decision 486).

Ensegundolugar,losderechos que norequieren el cumplimiento de formalidades oficiales para
suproteccion, comolos derechos de autory derechos conexos, norequieren para su proteccion
el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artistica o literaria (ca-
tegoria que comprende también los programas informaticos) esta protegida automaticamente
cuando se hacreadolaobraoenalgunos paises cuando ha quedado fijada en algunaforma ma-
terial. En cuanto a la proteccion en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes
de un pais parte en el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias o Artisticas
o miembro de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos paises que-
daran 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 150 paises.

Sinembargo, entodoslos demas casos presentaruna solicitud de proteccidénde los derechos
de Plesunrequisito previoimportante para conseguirla proteccidon en otros paises. Como su-
cede amenudo conla proteccionde laPl, es esencial adoptar medidas con la suficiente ante-
lacién para poder:

» Cumplirlosplazos parasolicitarlos derechosde Plen el extranjero;

» Limitarelriesgodeimitaciones o copiasdirectas;
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» DescubriratiemposielproductoqueseexportarainfringelosderechosdePlde otrostitula-
res de derechos a fin de evitarlos pleitos caros o verse incapacitado para introducir el producto
enelmercadodeseado;

» Hacermasfacillanegociacion delicencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con
otrasempresas sintemor a perderlos derechos de Plen beneficio de otros.

6.;Protegen todos los paises la propiedad
intelectual?

Practicamente todos los paises del mundo tienenleyes que protegenlaPl. Alolargo de los afios
hahabido unaimportante armonizacién de las leyes sobrela Pl, y hoy en diala mayoria de los pai-
ses han promulgado leyes que estipulan las formas principales de proteccion de la Pl (patentes,
marcas registradas, dibujos o modelosindustrialesy derechos de autory derechos conexos).

Los dos pilares basicos del sistema internacional de la Pl son los Convenios de Paris y de Ber-
na, que se aprobaronen 1883y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados
paragarantizar que el sistema corresponda conlas actuales tendenciasy valores. En1995, con
laentradaenvigordelos acuerdosfundacionales dela Organizaciéon Mundial del Comercio, se
consiguid unaarmonizacion adicional. Enefecto, todoslos miembros dela OMC hanratificado
elAcuerdo sobrelos Aspectosdelos Derechos delaPropiedadIntelectualrelacionadosconel
Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas minimas
paralaproteccidndelas principales formas delos derechos de PI.

En los ultimos afos, las nuevas tecnologias, como Internet o la biotecnologia han planteado
continuamente nuevos desafios al sistema. Diferentes paises responden a estos problemas
de modos ligeramente diferentes, pero cada vez mas se esta procurando asegurar que siga el
proceso de armonizacién. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autory el Tra-
tado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecuciény Fonogramas, llamados también “tratados
Internet”, que entraron envigor en marzo y mayo de 2002, respectivamente, son tratados que
establecen los fundamente juridicos para salvaguardar los intereses de los creadores en el ci-
berespacio, permitiendo alos compositores, artistas, escritores, intérpretesy productores de
fonogramas utilizar Internet con confianza para crear, distribuir y controlar la utilizacion de sus
obras dentro del entorno digital.

De todos modos, es importante recordar que persisten grandes diferencias en el funciona-
miento del sistemadelaPlendistintos paises oregionesy es muy aconsejable comprobar qué
dicelalegislacion pertinente sobre la Pl o consultar a un abogado de la Pl para conocer mejor
los pormenores del sistema delaPlen el pais que interese a suempresa.
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7. :.Donde puedo encontrar informacion
sobre la proteccion de la propiedad
intelectual y los procedimientos conexos en
distintos paises?

En Bolivia, toda la informacidn relacionada con los Derechos de Propiedad Intelectual se en-
cuentra disponible en la pagina web oficial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(SENAPI), institucidn que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural:
www.senapi.gob.bo. Ademas, se recomienda apersonarse alas oficinas de esta entidad para

obtenerinformacién detalladay resolver cualquier dudarespecto ala proteccion de derechos
de propiedad intelectual, como marcas, patentes, disefosindustrialesy derechos de autor.

Paraaccederainformacionsobre las oficinas de propiedadintelectual a nivelinternacional (in-
cluyendo administraciones de derechos de autor y oficinas de propiedad industrial), puedes
visitar el sitio web de la Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): https://www.
wipo.int/directory/es/urls.jsp

Adicionalmente, los agentes y abogados especializados en propiedad intelectual son recur-
sos valiosos para obtener asesoramiento y apoyo técnico. Estos profesionales del sector pri-
vado estan calificados para:

» Representaraclientesenelprocesode solicitud de derechosdePl,como marcas, patentes
o disefos.

» Defenderalostitulares de derechos de Plen casos de controversias o litigios legales.

En muchos casos, las empresas extranjeras que buscan registrar una marca o patente en Bo-
livia deben contratar aun agente o representante legal local especializado en Pl. Esta medida
asegura que se cumplanlosrequisitos legalesy normativos del pais.

Sinecesitas orientacién especifica, el SENAPIy los expertos en Pl pueden ayudarte a proteger
tus derechosy maximizar el valor de tus creaciones en elmercado boliviano.

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

El ServicioNacional de PropiedadIntelectual (SENAPI) es el organismo encargado de proteger
los derechos de propiedadintelectual en Bolivia, como patentes, marcasy derechos de autor.
Sulabores asegurarse de que nadie use estas propiedades sin permiso, y tomar acciones le-
galessiseinfringen.
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Paralas empresas, protegerla propiedad intelectual es clave porque puede ser una parte im-
portante de su valor. Sialguien estd usando tus derechos sin autorizacién, es necesario actuar
paraevitar que te causen pérdidas. Aquite explico los pasos que puedes seguir:

»

»

»

»

»

Confirmar la infraccidn: Asegurate de que realmente estan violando tus derechos. Puedes
hacerlo verificando sila otra personatiene permiso para usar tumarca, patente o obra, yre-
cogiendo pruebas claras (como fotos o documentos).

Hablar conla personainfractora: Sies posible, intenta resolver el problema de forma amigable,
contactando alapersonaque estainfringiendo tus derechos para pedirle que deje de hacerlo.

Denunciar a SENAPI: Si no hay solucién o la infraccion es grave, presenta una denuncia a
SENAPI. Ellos investigardn el caso y tomardn medidas como sancionar al infractor o incluso
suspendersus actividadesilegales.

Medidas legales: Siel caso no se resuelve por medio de SENAPI, puedes acudir a los tribu-
nales parademandar pordafiosy perjuicios o tomar otras acciones legales.

Prevenir futuras infracciones: Asegurate de registrar tus derechos de propiedad intelectual
ante SENAPI para tener una proteccion legal. También es Util monitorear el mercado para
detectarinfracciones temprano.

Recuerda que proteger tus derechos de propiedad intelectual es esencial para el crecimiento

de tunegocioy para evitar pérdidas econdmicas. Actlarapido y de forma legal para proteger

lo que es tuyo.
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9. ;Qué es una patente?

Unapatente esunderecho exclusivo que protege unainvencion, lo que significaque solo quien
tiene la patente puede fabricar, vender o usar esa invencién. A cambio, el inventor debe hacer
publica su creacidn para que otros puedan aprender de ella. Sialguien usalainvencion sin per-
miso, el titular puede demandarlo.

Las patentes fomentanlainnovacién, ya que permiten que los inventores ganen dinero con sus
ideas, lo que a su vez impulsa la economia. No solo se aplican a inventos complejos; incluso
algotansimple comounclip ounabotellapuede serpatentado.

Para obtener una patente, se debe presentar una solicitud en |la oficina de patentes, descri-
biendo lainvencidony comparandola con tecnologias existentes. En Bolivia, una patente dura
20 afos, pero el titular debe pagar tarifas anuales para mantenerla activa. Ademas, la patente
solo es valida en el pais donde se solicitd. Es importante que el titular vigile que nadie esté in-
fringiendo su patente, ya que la proteccidénno es automatica.

Lanormativalegal aplicable esla Decisidon 486 de la Comunidad Andina ensu Titulo I, Capitulo
lll, Articulos 14 al 85.

10. ;Como puedo determinar si mi producto
es patentable?

En Bolivia, para que un producto sea patentable, debe cumplir con ciertos requisitos estable-
cidosenlaDecisiéon 486 dela CAN. Segun estos, paraque unainvencién sea patentable, debe:
» Corresponderauntema patentable,

» Serunainvencion,lo queimplicaunasoluciontécnicaaun problema,

» Sernovedosa, es decir,no debe habersido divulgada anteriormente,

» Presentar actividad inventiva, lo que significa que no debe ser obvia para un experto en el
area,

» Tenerunaposible aplicaciénindustrial, es decir, debe ser Util en algun tipo de industria.

¢Qué es unainvencion?

Unainvencion es unasolucion a un problema técnico. El problema puede ser conocido o nue-
vo, pero la solucidn debe ser original para que se considere una invencién. Por ejemplo, una
invencidén puede ser algo tan simple como un clip o una botella, siempre y cuando resuelva un
problema técnico.
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Estado delatécnica

El“estadodelatécnica” estodo el conocimiento técnico,invencionesy tecnologias queyahan
sido divulgadas alpublico antes delasolicitud de patente. En Bolivia, se debe demostrarquela
invencidon no es parte de este estado de la técnica. Esimportante destacar que la divulgacion
delainvencion antes de patentarla puede anular sunovedad.

Elemento de novedad

Unainvencidon debe sernuevayno debe formarparte delo que ya existe enel estado de latéc-
nica. Silainvenciénesconocida o se ha utilizado en cualquierlugardelmundo, no sera patenta-
ble.Portanto, es crucialnodivulgarlainvencion antes de solicitarla patente, yaque esto puede
destruirsunovedad.

Actividad inventiva

Unainvenciontiene actividadinventiva sino es obviaparaunexpertoenelareatécnica, basado
en el estado de la técnica existente. Es decir, no debe ser algo que cualquier profesional pue-
da deducir facilmente. Los ejemplos que siguen muestran situaciones donde no se considera
inventiva:

» Combinacidn obvia de elementos conocidos: Si se combinan elementos ya conocidos sin
unresultado técnico nuevo.

» Modificacion sin mejora significativa: Cambios pequefos en productos existentes sin un
avance técnicoreal.

» Soluciones obvias a problemas conocidos: Sila solucion es evidente para un experto, no se
considerainventiva.

» Mejoras menores sininnovacion real: Ajustes que no resuelven un problema técnico nuevo
no son considerados inventivos.

» Aplicacién de conocimientos comunes a nuevos contextos: Aplicaruna tecnologia conoci-
daenunnuevo campo sin mejora técnica.

» Descubrimientos naturales: Descubrimientos de leyes naturales o principios fisicos no son
patentables.

Aplicabilidad industrial

Una invencidn debe tener una aplicacién practica en la industria, ya sea como un producto,
proceso o material nuevo. Estoincluye la agriculturay otras areas industriales, pero no se con-
sidera patentable sino tiene una utilidad practica.
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Temas no patentables en Bolivia
DeacuerdoconlaDecision486delaCAN, algunasinvencionesnosonpatentables, talescomo:

» Invenciones cuya explotacién comercial afecte el orden publico, la moral, la salud o el me-
dioambiente.

» Invencionesrelacionadas conplantas,animalesyprocesosbioldgicosesencialesparalapro-
duccidnde plantas o animales (excepto procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos).

» Métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asicomo méto-
dos de diagndstico.

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
empresalos derechos exclusivos para utilizary explotarlainvencion. Al obteneruna patente, el
titular recibe el derecho exclusivo de fabricar, usar, vender o distribuir el producto patentado
en Bolivia durante un periodo determinado (generalmente 20 afos). Esto significa que nadie
mas puede explotar lainvencidn sin su permiso, lo que otorga un control total sobre el uso co-
mercial del producto. Una patente otorga proteccion legal contra la infraccion de derechos.
Si alguien utiliza, fabrica, vende o distribuye el producto patentado sin autorizacion, el titular
de la patente puede tomar acciones legales para detener la infraccién y exigir una compen-
sacion porlos dafos y perjuicios. Al ser el Unico que posee los derechos de comercializacion
delainvencién en Bolivia, el titular de la patente puede competir de manera mas efectivaen el
mercado. Esta exclusividad tambiénle permite establecer preciosy diferenciarse de los com-
petidores que no tienen acceso alamisma tecnologia. Las patentes, al protegerlainnovacion,
impulsan el desarrolloecondmicoy contribuyen al crecimiento de industrias tecnoldgicas. Las
empresas con patentes pueden generar empleos directos e indirectos, apoyar a la industria
nacional y promover un entorno econdmico mas dinamico. La proteccién de la propiedad in-
telectual, a través de patentes, contribuye al fortalecimiento del sistema de propiedad inte-
lectual del pais. Un sistemarobusto de patentes también favorece el cumplimiento de normas
internacionalesy mejorala competitividad de las empresas bolivianas en mercados globales.

Adema3s, laproteccion de patente puede proporcionar:
» Una posicion fuerte en el mercado. Los derechos exclusivos hacen posible impedir que otros utilicen

comercialmente lainvencion patentada, lo que reduce la competenciay le permite estable-
cerseenelmercadoconmayorfuerza.

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

» Oportunidad para vender o conceder en licencia lainvencion. Si decide no explotar usted mismo la
patente, tiene laopcidon de venderla o de concederenlicencia a otraempresalos derechos
para comercializarla. Escoger esta Ultima opcidn significa aprovechar la patente para ganar
ingresos porregalias mediante laconcesionenlicencia delainvencion patentadaaotrasem-
presas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto no sdlo le ahorrara dinero, sino que le
proporcionardunafuente deingresos por suinvencién, o porlasinvenciones de los emplea-
dos, sinnecesidad deinvertiren sucomercializacion.

» Mayor poder de negociacion. Si usted esta en proceso de adquirir los derechos de utilizacion
delas patentes de otraempresa mediante un contrato delicencia, su cartera de patentes mejorara su
capacidad denegociacién. Esdecirque sus patentes puedenteneruninterés considerable para
laempresaconlaqueesténegociandoyqueustedpodriaconcertarlicencias cruzadas mediante
las cuales se podrian, endefinitiva, intercambiarlos derechos de patente entre suempresayla otra.

» Imagen positivapara suempresa. Los interlocutores comerciales, inversores y accionistas pue-
denconsiderarla cartera de patentes de suempresa como demostracion de un alto nivel de espe-
cializacidonycapacidad tecnoldgica. Esto puede resultar Util para obtener fondos, encontrar nuevos
socios comerciales yelevarelvalorde mercadode suempresa.

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

Patentar unainvencién puede no ser siempre la mejor opcidn para tu negocio. Antes de tomar
la decision, es importante evaluar bien los costos y beneficios de patentar. Si decides no pa-
tentartuinvencion, estas son algunas cosas que podrian suceder:

» Alguien mas podria patentar tu invencion. En Bolivia, quien presenta primero la solicitud de
patente paraunainvenciontiene elderecho exclusivo sobre ella. Sino patentes tuinvencion
atiempo, otra persona o empresa podria hacerlo y ganar el derecho sobre la patente. Esto
podriaimpedirte usar o vender tuinvencidn sin pagarles por su uso.

» Tu competencia podria aprovechar tu invencion. Si tu producto tiene éxito, otras empresas
podrian copiarlo sin pagar por lainvencidon. Las empresas mas grandes, al ser mas eficien-
tes, podrian fabricar tu producto mas barato y competir contigo en el precio. Esto podria
reducirtu participaciéonenelmercado.

» Seramas dificil licenciar o vender tu tecnologia. Sin patente, otros no querran pagar por usar
algoquenoestaprotegidolegalmente. Lasoportunidades paralicenciartuinvenciénoven-
derla a otras empresas también seran limitadas, porque sin proteccion, otros podrian robar
tuideaantes de que puedas negociar. La patente te da exclusividad y protege tuinvencion.
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Como ejemplo en Bolivia, elinventor Jesus Alanoca Quino pasé 4 afios para obtener
la patente de su “Prototipo Coche de Carrera Formula 4”. Este proceso le permitio
protegersuinvencidny garantizar que otros no pudieran aprovecharse de ella.
Antes de tomar una decisién, asegurate de considerar todas estas posibilidades 'y
evaluarsilapatente esTamejoropcion para tunegocio.

Otro ejemplo es la Patente de Invencidon denominada “Proceso de Obtencidn del
Carbonato de Litio Grado Bateria, Mediante el Uso del EDTA a Partir del Carbonato
de Litio Grado Comercial”, invencion presentada por un equipo de investigadores -
inventores; conformado por Benigno Mamani Cuenca, Cesario Ajpi Condoriy Giova-
na Diaz Avila inventaron el procedimiento dirigido ala purificacion del Carbonato de
Litio Comercial para obtener Carbonato de Litio grado bateria conun porcentaje de
pureza; mayora 99,5%.
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13. ;Qué es un modelo de utilidad?

En Bolivia, las invenciones también pueden protegerse mediante modelos de utilidad, cono-

cidos como “patentes de innovacidn” o “patentes a corto plazo”. Un modelo de utilidad es una

nueva forma o disefo de un producto, herramienta o mecanismo que mejora su funcionamien-

to, uso o fabricacién, ofreciendo una ventaja técnica que antes no existia.

Para obtenerun modelo de utilidad, el producto debe cumplircon estos tres requisitos:

»

»

»

Novedad: El producto debe teneruna funcidén nueva debido ala modificaciénrealizada.
Ventaja Técnica: Debe demostrar que es Util y beneficioso para el consumidor.

AplicacionIndustrial: El producto debe poderser utilizado o fabricado en cualquiertipo de
industria.

Diferencias clave entre modelos de utilidad y patentes:

»

»

»

»

»

Requisitos mas faciles: Los modelos de utilidad tienen requisitos menos estrictos que las
patentes, especialmente en cuanto a la “actividad inventiva”. Se usan para innovaciones
menores que tal vezno cumplirian con los criterios de una patente.

Duracion: Los modelos de utilidad protegen por7 a10 afios, sin posibilidad de renovacion.

Proceso masrapido: El proceso de registro es mas sencillo y rapido, con una duracion pro-
medio de 6 meses.

Costo: Esmas econdmico obtenery mantenerun modelo de utilidad.

Limitaciones: En Bolivia, los modelos de utilidad solo se aplican a productos (no procesos)
y aciertos campos de la tecnologia.

Situproductotieneunciclo devidacorto o necesitas una proteccionmasrapida, elmodelode

utilidad es una opcidn adecuada. En Bolivia, puedes presentar tanto una solicitud de patente
como de modelo de utilidad al mismo tiempo, pero una vez que se concede la patente, debes
elegiruno delos dos tipos de proteccidn para el mismo producto.
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14. ;Cuales son los tramites administrativos
en Bolivia para obtener la proteccionde
patente?

Para obtener una patente en Bolivia, es necesario seguir algunos pasos administrativos esta-

blecidos porel SENAPI. Aquite explicamos de manera simple lo que debes hacer:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Verificar la Novedad: Antes de solicitar la patente, es recomendable asegurarse de que tu
invencidn sea nueva. Puedes hacer una busqueda en bases de datos de patentes para ve-
rificar que no exista algo similar ya registrado. Aunque no es obligatorio, esta busqueda te
ayudaaconfirmarlanovedadde tuinvento.

Prepararla Solicitud: Situinvencion es nueva, debes prepararla solicitud. Estoincluye:

® Formulario: Completarunformulario disponible enla paginaweb de SENAPI.
® Descripcion: Explicar claramente cdmo funciona tuinvencion.
® Reivindicaciones: Definir qué parte de tuinvencion deseas proteger.

® Resumen: Unresumen breve de tuinvento.

Dibujos: Siaplica, agregar diagramas para explicar mejorlainvencion.

Presentar la Solicitud: Debes presentar la solicitud en SENAPI, ya sea de forma presencial o en
linea. Asegurate de entregartodoslosdocumentosyrealizarelpagodelatasacorrespondiente.

Examen Formal: SENAPI revisara si todos los documentos estan completos y correctos. Si
todo esta enorden, pasara al siguiente paso.

Publicaciondela Solicitud: Unavez que se apruebe la solicitud formalmente, SENAPI la pu-
blicara para que otros puedan ver que la patente esta siendo solicitada. Sialguien cree que
lainvencidon no cumple conlosrequisitos, puede presentaruna oposicion.

Examende Fondo: En esta etapa, SENAPI evaluara situinvenciéon cumple conlos requisitos
denovedad, creatividady aplicaciénindustrial. Esto es para asegurarse de que tuinvencion
realmente seainnovadoray no obvia.

ConcesiondelaPatente: Sitodo estaenorden, SENAPI te otorgarala patente, loque te dael
derecho exclusivo sobre tuinvencién durante 20 afos, siempre que pagues las tasas anuales.

Pago de Tasas Anuales: Para mantener la validez de tu patente, deberds pagar una tasa
anual. Sinorealizas estos pagos, la patente podria perder su vigencia.

Vigilancia y Defensa: Después de obtener la patente, es tu responsabilidad asegurarte de
quenadie use tuinvento sin permiso. Sialguienlohace, puedestomaraccioneslegales para
defendertus derechos.
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¢Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente?

En Bolivia es posible solicitar la proteccion de la patente sin recurrir a un agente de patentes,

aungue esrecomendable contrataraun profesional con experiencia paraasegurarse de quela

redacciondelapatente se hace de modo adecuado. Las personas no domiciliadas en el pais si

deben estarrepresentadas porun agente de patentes que searesidente en el pais.

15. ;Qué costos tiene la proteccion de
patente en Bolivia?

EnBolivia, los costosrelacionados con el registro de una patente se dividen en:

»

»

»

»

»

Tasas de solicitudy anualidades: Estasincluyen el costo porlasolicitudyla primera anualidad,
pagadade maneraanticipada. Las tasas exactasvarian, porlo que esimportante consultarlas
enelsitioweb de SENAPI (https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/tasas).

Honorarios de abogados o agentes de patentes: Estos profesionales ayudan a redactarla
solicitud de patente.

Gastos de traduccion: Si se solicita proteccion en paises con diferentes idiomas oficiales,
se deben cubrirlos gastos de traduccion.

Examen de fondo: Tras la publicacion de la solicitud enla Gaceta Oficial, el solicitante debe
solicitar el examen de fondo dentro de los 6 meses siguientes, lo que también implica el
pagodeunatasa.

Tasas de mantenimiento: Estas tasas deben pagarse anualmente para mantener la validez
delapatente.

Para obtenermas detalles sobre las tasas especificas, puedes visitarla pagina oficial de SENAPI.

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

Lainformacidnsobre patentesescrucial paralasempresas, especialmente paralasPYMES. Los

documentos de patentes, que contienen detalles técnicos yjuridicos, revelaninformacién so-

breinvencionesantesde quelleguenalmercado. Estainformaciénpuede ayudaralasPYMES a

evitargastosinnecesarios, encontrarsoluciones a problemas técnicos, identificar tecnologias

paralicencias, y mantenerse actualizadas en sucampo. También les permite identificar socios
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y competidores, evitar infracciones, y evaluar la patentabilidad de sus propias invenciones.
Ademas, las patentes tienen ventajas por su accesibilidad, clasificaciony especificidad.

En Bolivia, lainformacion sobre patentes esta disponible a través de la plataforma de SENAPI
(Servicio Nacional de Propiedad Intelectual). Los documentos de patentes, una vez publica-
dos, son accesibles para que las empresas puedan explorarinvestigacionesy tecnologias re-
levantes. Esto ofrece alas PYMES bolivianas una oportunidad valiosa para mantenerse actua-
lizadas, evitarla duplicacién de esfuerzos y proteger sus invenciones. Ademas, SENAPI ofrece
servicios pararealizar bUsquedas previas de patentes y proporciona acceso a bases de datos
nacionales e internacionales parafacilitar el analisis de lainformacion.

Lainformacionobtenidadelasbases de datos sobre patentes enBoliviapuede beneficiaralas
PYMES de varias maneras. Les permite evitar la duplicacién de esfuerzos al conocerlo que ya
se hapatentado. Ademas, puedenidentificar tecnologias que podrianlicenciar o utilizar, man-
tenerse altanto delasinnovaciones en su sector, encontrar soluciones a problemas técnicosy
descubrirnuevasideasparasupropiainnovacion. También es (til para evaluarla patentabilidad
de susinvencionesy prevenir posibles conflictos porinfraccién de patentes.

17.:Como debo leer un documento de
patente?

Los documentos de patente estan estructurados de la siguiente manera:

» Portada: Incluye elresumen de la patente, datos delinventory solicitante, clasificaciéntéc-
nica,y undibujo.

» Descripcidn: Detalle de lainvencion para permitirreplicarla.

» Reivindicaciones: Definen el alcance de la proteccion, destacando los aspectos nuevos de
lainvencion.

» Dibujos: llustran detalles técnicos de lainvencidn, conreferencias.

Esta estructurafacilitalabusqueda deinformacidnrelevante sobre una patente.
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18. ;Donde puedo buscarinformacion sobre
patentes?

Al ser las patentes documentos publicos, algunas oficinas de la Pl ofrecen facilidades para que el pu-
blico engeneral pueda consultarlas bases de datos sobre patentes. Paises como Perd, porejemploshan
abierto también en linea sus bases de datos sobre patentes, de modo gratuito; ademas, algunos
prestadoresprivadosdeserviciosofrecenbasesdedatoscomplejaspero comercialesydepago.
Los agentes de patentes estan generalmente capacitados parabuscar documentos de patentesy a
menudo las empresasrecurren a ellos para obtener lainformacion necesaria.

EnelcasodeBolivia, es posiblerealizarunabusquedade antecedentes aefectos de verificarsi
unapatente deinvencidonhasido solicitada oregistrada conanterioridad en el pais. Lainforma-
cidoncontenidaenlasolicitud deregistrono es publicasino hastaelmomento delapublicacion
dedichasolicitud enla Gaceta Oficial de Bolivia.

Enlaces conbases de datos gratuitas y en linearelativas a patentes

https://www.wipo.int/patentscope/es/

https://sipi.senapi.gob.bo/formularios/pill3

https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/patentes
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19. ;Qué es una marca??

LaDecisidon 486 de la CAN define ala marca como cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios enelmercado.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, nUmeros, dibujos, colores, fotos, formas, lo-
gotipos, etiquetas o una combinacion de estos elementos, que se empleen para diferenciar
productos o servicios de diferentes empresas. Los lemas publicitarios también se consideran
marcas y se pueden registrar como tales. Asimismo, se permite el registro de formas menos
tradicionales de marcas, talescomolos caracteres tridimensionales (porejemplo, labotellade
Coca-Colaolabarrade chocolate Toblerone), los signos sonoros (sonidos, como el rugido de
ledn que precede las peliculas producidas por MGM), y los signos olfativos (olores, como los
perfumes). Sinembargo, muchos paiseshanpuestolimitesalo que puede serregistradocomo
marcay porlo generaladmiten Uinicamente los signos que se aprecien visualmente o que pue-
danserrepresentados graficamente.

Unejemplolocal de empresas que hanregistrado sus marcas ante el SENAPI son:
La EmpresaBoliviana de Alimentos EBA, que registrd sumarca “Panetones Tradicio-
nales con Almendra Amazdnicay Chocolate”

Las principales funciones de las marcas son:

» Permitiralos consumidores identificar el producto de una empresa ya se trate de un bieno
deunservicio, afindedistinguirlo de los productosidénticos o similares de lacompetencia.
Los consumidores que estan satisfechos conundeterminado producto sonmas propensos
a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan
distinguirlo facilmente de otros productosidénticos o similares.

?Lapalabra“marca” seusasiempre enlapresente guiareferidatanto a mercancias (cuandolo corriente es utilizar
“marcade fabricaocomercio”)como aservicios(cuando engeneral se aplicanlas palabras “marcas de servicios”),
segunelcontexto. Véase enlapregunta 22 unabreve explicacion sobrelas marcas de servicios.
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» Permitiralas empresas diferenciarsus productos delos delacompetencia. Porellolas mar-
casdesempefanunpapel primordial enlas estrategias de publicidady comercializacidon de
las empresas porque definen laimagen y reputacién de los productos de la empresa ante
los consumidores.

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

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, registrando laempresay sunombre comercial en el registro de comer-
cio, elnombre quedara automaticamente protegido como marca. Se tratade unerrorbastante
comun. Esimportante entenderla diferencia entre los nombres comerciales y las marcas.

Elnombre comercial es el nombre completo de la empresay sirve paraidentificarla. General-
mente termina con abreviaturas como “Srl” 0 “S.A.” que indican su tipo legal.

Por otro lado, una marca es el signo que distingue los productos de la empresa. Una empresa
puedetenervarias marcas; puede venderproductosbajo distintasmarcas. Lasmarcas pueden
usarse paraidentificartodos los productos de laempresa, unalinea especifica o untipo parti-
cular de producto. También se puede usar el nombre comercial o parte de él como marca, en
cuyo caso esrecomendable registrarlo para obtener proteccién.

20.;Qué no puede protegerse como marca?

Alahorade elegirunamarca es Util conocer las categorias de signos que no suelen aceptarse
paraelregistrocomomarca. Las solicitudes deregistrode marca se deniegansobrelabasede
los comunmente denominados “motivos absolutos” en los siguientes casos.

Términos genéricos. Por ejemplo, si suempresa trata de registrar la marca SILLA para vender
sillas, lamarca sera denegadayaque “silla” es el término genérico del producto.

Términos descriptivos. Son palabras que suelenemplearse en el comercio para describirel pro-
ductoencuestidon. Porejemplo, es probable que lamarca DULCE sea denegada para comercia-
lizarchocolates porserdescriptiva. De hecho, se considerariainjusto otorgaraunsolo fabricante
de chocolate |la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo
modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPIDO”, “EL MEJOR”, “CLASICO” o
“INNOVADOR” sonsusceptibles de objeciones similares, amenos que formen parte de unamar-
cadistintiva. En tales casos, sera necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se
aclare que no se pretende tenerla exclusividad de esa parte especificade lamarca.

Marcas que puedeninduciraerror. Sonmarcas susceptibles de engafaro confundiralos con-
sumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geografico del producto. Por ejemplo, si
se trata de comercializar margarinay se muestralaimagen de unavaca, es probable que la so-
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licitud de marca sea denegada, ya que induciria al consumidor a error, al asociar la marca con
productoslacteos (es decir, conlamantequilla).

Marcas consideradas contrarias al orden publico o lamoral. Porlo general, las palabrasy las
ilustraciones que se consideren contrarias alas normas comunmente aceptadas de moralyre-
ligidnen el pais donde se desea obtenerla protecciénno se puedenregistrar como marcas.

Las banderas, escudos de armas, sellos oficialesy emblemas de Estados o de organizaciones
internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen ex-
cluirse de la posibilidad de registro.

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 puede confundir a los consumidores. Sila oficina de registro consi-
dera que sumarca es idéntica a una existente o tan similar que podria inducir a confusién con
productosidénticos o similares, sera denegada o invalidada, segun corresponda. Porlo tanto,
lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusion por su similitud a mar-
cas existentes.

21. ;Por qué debo proteger mi marca?

Aunque muchasempresas entienden quelas marcas sonimportantes paradiferenciar sus pro-
ductos de los de la competencia, no todas saben lo crucial que es protegerlas mediante su
registro. Dado que una marca puede ser clave para el éxito de un producto en el mercado, es
fundamental asegurar su proteccion.

¢Como proteger su marca?

La mejor manera esregistrarla. Al registrar sumarca, su empresa obtiene el derecho exclusivo
para usarla. Esto evita que otras empresas vendan productos con una marca igual o parecida
que pueda confundir alos consumidores. Ademas, al tener sumarca registrada, puede licen-
ciarlaofranquiciarla a otras empresas, lo que puede generaringresos extra.

Una marca registrada con una buena reputacion también puede ser Util para conseguir finan-
ciacionde bancos oinversores, ya que cadavezmas se reconoce laimportancia de las marcas
para el éxito comercial.

Riesgos de noregistrar sumarca

Sino protege sumarca, otras empresas podrian usar el mismo nombre o uno parecido para sus
productos, lo que podria confundir a los consumidores. Esto también podria dafar la reputa-
cidonde suempresa, especialmente silacompetenciavende productos de menor calidad.
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Ventajas de proteger sumarca

Registrar sumarca ofrece muchos beneficios:

»

»

»

»

»

»

»

Distingue sus productos de los de lacompetencia.

Ayuda a diferenciar suempresay sus productos enelmercado.

Esunaherramienta de marketing que mejoralaimagenyreputacidondelaempresa.
Puede generaringresos adicionales sidecide licenciar sumarca.

Esclave enlos acuerdos de franquicia.

Se convierte enunactivo valioso para suempresa.

Fomenta lamejora continua del producto parano engafaralos consumidores.

¢Por quéregistrarlamarca?

En algunos paises, como Estados Unidos, Canada o el Reino Unido, la marca también puede

protegerse por suuso. Sinembargo, registrarla marca tiene grandes ventajas, tales como:

>

>

»

»

Prueba de derechos en caso de disputas.
Derechos exclusivos incluso antes de empezaravender el producto.
Mayor facilidad y menor costo para defenderla marca.

Su marca quedara registrada oficialmente, y podra usar el simbolo ® para mostrar que esta
protegida.

Enresumen, registrar sumarcaes unaformaefectivade protegersunegocio, asegurar su éxito

y evitar problemaslegales en el futuro.

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 de las demas.

Marcade 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
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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, restauracion, etc. Las marcas de servicio puedenregistrarse, renovarse, invalidarse y ce-
derse, y también pueden serobjeto delicencia, con sujecion alas mismas condiciones que las
marcas de fébrica 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. La asociacién establece criterios que rigen el uso de la marca co-
lectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geografico) y ofrece a cada una de las em-
presaslaopcidénde usarlamarcaacondicionde cumplirdichasnormas. Las marcas colectivas
pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de
empresas gue por separado tendrian dificultades para que los consumidores reconozcan sus
marcasy que los principales minoristas las distribuyan.

Un ejemplo de unamarca colectiva de gran éxito eslamarca “Miel del Chaco Chuquisa-
queno”. “Ellanzamiento de la marca representa no solo la excelencia del producto, sino
el espiritu de cooperaciény unidad que caracteriza a nuestro pais”, sefiald la Ministra de

Relaciones Exteriores Celinda Sosa.

ML

T z@MeoLvia

Marcas de certificacion

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

Uno de los requisitos mas importantes para obtener una marca de certificaciéon es que la en-
tidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestion
cumplen las normas. Un ejemplo famoso de una marca de certificacion es la marca el “Triple
Sello”, lanzado por el Instituto Boliviano de comercio Exterior (IBCE) para aplicarse a los pro-
ductos de las empresas que puedan demostrar fehacientemente que su elaboracién noincu-
rre en practicas de trabajo infantil, trabajo forzoso y cualquier forma de discriminacion alolar-
go detodasucadenaproductiva. (https://ibce.org.bo/noticias-detalle.php?idNot=207)

Marcas notoriamente conocidas

Sonlas marcas que se consideran muy conocidas. Las marcas notoriamente conocidas gozan
de mayor proteccién. Por ejemplo, en algunos territorios pueden estar protegidas, aunque no
esténregistradas (e incluso no se hayan usado). Ademas, mientras que las marcas estan gene-
ralmente protegidas contrala utilizacion de marcas tan similares que puedan causar confusion
solo si estas Ultimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente co-
nocidas suelen estar protegidas contra la utilizacién de toda marca similar que puedan indu-
cir a confusion, incluso si esta Ultima se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se
reunan ciertas condiciones. La finalidad principal de esa proteccién reforzada es impedir que
las empresas se aprovechende lareputacion de unamarcanotoriamente conocida sin ofrecer
contrapartiday dafien sureputaciénorenombre.

La Decisidon 486 de la CAN sefiala que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido
elquefuesereconocido comotalencualquierPais Miembro porelsectorpertinente, indepen-
dientemente de lamanera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre otros,
los siguientes factores:

» el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
Pais Miembro;

» la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro;

» la duracién, amplitud y extensidon geografica de su promocioén, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendolapublicidadylapresentacionenferias, exposiciones u otros even-
tos delos productos o servicios, del establecimiento o de laactividad alos que se aplique;

» elvalorde todainversién efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios alos que se aplique;

» las cifras de ventasy de ingresos de la empresa titular enlo que respecta al signo cuya no-
toriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se
pretende la proteccion;
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»

»

»

»

»

»

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
elvalorcontable del signo como activo empresarial;

elvolumende pedidosde personasinteresadas enobtenerunafranquiciaolicenciadelsig-
no endeterminado territorio; o,

la existenciade actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento porel
titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

los aspectos delcomerciointernacional; o,

laexistenciay antigliedad de cualquierregistro o solicitud de registro del signo distintivo en
el Pais Miembro o en el extranjero.

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

Laeleccidnocreacidndeunamarcaadecuadaesunfactordeterminante, yaque constituye un

elementoimportante de la estrategia de comercializacion de suempresa. Por lo 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:

»

»

»

»

Lamarcaelegidadebe cumplirtodoslosrequisitoslegales parapoderregistrarse.

Esrecomendable asegurarse de que, sila marca esta formada por una o mas palabras estas
palabras puedan leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se preste a
todo tipodemediospublicitarios.

Eltexto no debe tenerconnotaciones negativas niensupropioidiomanienninguno delosidio-
masdelosmercadosde exportacidnpotenciales.

Lamarcano debe seridéntica o tan similar a otra que puedainducira confusiony el correspon-
diente nombre de dominio (direccién de Internet) debe estar disponible para suregistro.

Alahora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideracidn las conse-

cuencias que conllevaralaeleccidndelos tipos de palabras siguientes:

»

»

Palabras inventadas o “fantasiosas”. Son palabras sin ningun significado intrinseco o real. Las
palabrasinventadas tienenlaventaja de sermasfaciles de proteger, dado que es mas probable
gueseconsiderendistintivas. Laotracaradelamonedaesquealosconsumidoreslesresultara
mas dificil recordarlasy que lapublicidad de sus productos exigird masimaginacién. Sonejem-
plostipicosdeello YACO CHIPS.

Marcasarbitrarias. Sonpalabras cuyo significadonoguardarelaciénconelproductoque anun-
cia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es probable que requieran
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mucha mas publicidad conobjeto de quelosconsumidores asocienmentalmentelamarcay
elproducto. Serian ejemplos tipicos de ellolas marcas de computadoras YIJYITALA.

» Marcas sugerentes. Son marcas que insindan uno o varios atributos del producto. El atractivo de
las marcas sugerentes esque actuancomounaformade publicidad. Sinembargo, entrafianel
pequeho riesgo de que algunos paises consideren que la marca es demasiado descriptivay de-
nieguensuregistro. Unejemplo de marca sugerente seriala ACEITEFINO.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas
ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varie ligeramente de
lamarcanotoriamente conocida o famosa de un competidor, niuna que esté mal deletreada.

24. ;Como registro mis marcas en Bolivia?

Elprocedimiento deregistro de marca ante el SENAPI en Bolivia sigue una serie de pasos esta-
blecidos para garantizar la proteccién legal de las marcas en el pais. A continuacién, se descri-
be el procedimiento detallado:

1. Revision Preliminar de laMarca

Antesdeiniciarelproceso deregistro, esrecomendablerealizaruna blisqueda de anteceden-
tes para verificar que la marca que se desea registrar no esté ya registrada por otra persona.
Esto se puede hacer en la base de datos del SENAPI, que permite consultar si existen marcas
similaresoidénticasalaque se desearegistrar. Aunque no es obligatorio, esunpasoimportan-
te para evitarrechazos o conflictos futuros.

2. Presentacion de la Solicitud de Registro

Unavezrealizadalabusqueday confirmadalaviabilidad de lamarca, se debe presentarla solicitud
deregistro ante el SENAPI. Los elementos principales que deben serincluidos enla solicitud son:

» Formulario de solicitud: El cual debe serllenado de manera correctay completa.

» Representacion de la marca: Una imagen clara de la marca a registrar. Si es un logotipo,
debe presentarse enuna calidad adecuada para su evaluacion.

» Clasificacionde productosy servicios: Es necesario definirlos productos o servicios paralos
cuales se buscaregistrarlamarca. El sistemade clasificacionutilizado enBolivia es el Sistema
Internacional de Clasificacién de Niza, que divide los productosy servicios en 45 clases.

» Datos del solicitante: Informacion completa del titular de la marca (persona natural o juridi-
ca), incluyendo nombre, direccidony otros datos de contacto.
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La solicitud puede serpresentada de forma presencial en las oficinas del SENAPI o de manera
electronicaatravés del portal web del SENAPI.

3. PagodeTasas

Elregistro de una marca ante el SENAPlimplica el pago de una tasa administrativa. El monto de
la tasa depende de varios factores, como el tipo de solicitante (persona natural o juridica) y la
cantidad de clases enlas que se solicita el registro. Este pago deberealizarse en elmomento de
presentarlasolicitud, y el comprobante de pago debe serincluido como parte del expediente.

4. Examende Forma

Una vez presentada la solicitud, el SENAPI realiza un examen formal para asegurarse de que
toda la documentacion esté completa y correcta. Sila solicitud no cumple con los requisitos
formales, el SENAPI puede requerir que el solicitante subsane los errores o faltantes dentro de
un plazo determinado.

5. Publicacién en el Boletin de Propiedad Intelectual

Sila solicitud supera el examen de fondo, la marca se publica en el Boletin Oficial de Propie-
dad Intelectual. Esta publicacién tiene como objetivo permitir que terceros puedan presentar
oposiciones si consideran que el registro de la marca infringe sus derechos previos. El plazo
para presentar oposiciones es de 30 dias habiles a partir de la publicacion.

6. Resolucion de Oposicion (si aplica)

Sidurante el periodo de oposicidn no se presentan objeciones, o silas objeciones presenta-
das sonresueltas a favor del solicitante, el SENAPI emite una resolucion favorable. En caso de
oposicién, el SENAPIresuelve el conflicto entre las partes, lo que puedeimplicarlaaceptacion,
modificacion orechazo delasolicitud.

7. Examende Fondo

Elsiguiente paso es el examen de fondo, que evalla silamarca cumple conlosrequisitos lega-
les para serregistrada, tales como:

» Distintividad: La marca debe ser capaz de distinguir los productos o servicios de una em-
presadelos de otras.

» No conflicto conmarcas preexistentes: Lamarcano debe seridéntica o similaraotras mar-
cas previamente registradas para evitar confusion.

» No descriptiva: La marca no debe describir directamente los productos o servicios que se
ofrecen.
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» No prohibiciones legales: La marca no debe incluir elementos prohibidos por la ley, como
términos ofensivos o contrarios al orden publico.

Elexamen de fondo puedetomaruntiempo considerable, dependiendo delacargade trabajo
del SENAPI.

8. Concesion del Registro

Sino hay oposiciones o silas oposiciones son resueltas favorablemente, el SENAPI emite un
certificado de registro de la marca. Este certificado garantiza la proteccion legal de la marca
en Bolivia y otorga al titular derechos exclusivos sobre el uso de la marca en relacion con los
productos o servicios registrados.

9. Renovacion del Registro

Elregistro de una marca enBolivia tiene unavigencia de 10 afos, a partirde lafecha de conce-
sidn. Este registro puede renovarse de manera indefinida cada 10 afos, siempre y cuando se
paguen las tasas correspondientesy se mantengaeluso de lamarca.

Plazos Estimados

Elexamen formal suele tomaralrededorde 1a 2 meses.

M

>

> Elexamen de fondo puede tomar 6 al2 meses.
» Lapublicacionen el boletintiene unplazo de 30 dias para oposiciones.

» Laresolucion finaly la concesidn delregistro puede tomar entre 12 a 18 meses en total, de-
pendiendo delas circunstancias.

Recomendaciones

» Es aconsejable contar conla asesoria de un abogado especializado en propiedad intelec-
tual durante el proceso para asegurar que se cumplan todoslos requisitos legales y optimi-
zarlas posibilidades de éxito.

» Realizar un seguimiento constante del proceso a través del portal del SENAPI es importante
para estar al tanto de cualquier actualizacién o solicitud adicional que pueda requerir el trdmite.

El costo delaproteccion

Los costosinvolucrados en el proceso incluyen las tasas oficiales porregistroy Certificado de
Registro, y la tasa oficial por publicacion. Todas las tasas mencionadas se pagan al inicio del
tramite por Unicavez.

Estas tarifas son de publico acceso en la siguiente pagina: https://www.senapi.gob.bo/pro-

piedad-intelectual/tasas
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25. ;Como puedo averiguar si existe

la posibilidad de que lamarca que he
escogido esté en conflicto con otras marcas
registradas? ;Qué es una busquedade
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 exportacién 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, labusqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas pagan-
do una tasa, consultando una base de datos sobre marcas registradas por escrito y junto con
la presentacion de unformulario. Esa busqueda sélo es preliminar. Quiza sea dificil asegurarse
de que lamarca elegida no es “similar hasta el punto de generar confusion” con una marcaya
existente cuyo registro sea valido. De ahila utilidad de contar con la orientacion de un agente
especializado en marcas que esté familiarizado conlos trdmites que exige la oficina de marcas
y conlajurisprudencia en ese ambito.

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)).

Las marcas estan agrupadas en “clases” segun los productos o servicios que identifican (véa-
se la explicacion del sistema internacional de clasificaciéon en https://www.wipo.int/es/web/

classification-nice). Porconsiguiente es posible empezarafamiliarizarse de este modo conlas

45 clases distintas de marcas.

Clasesdemarcas

La mayoria de los paises exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los pro-
ductososervicios,0ambos, paralos que desearegistrarlamarcayagruparlosconarregloa“cla-
ses”. Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificacidn de marcas, que permite
almacenar ordenadamente informacion sobre marcas registradas conforme a los diferentes ti-
pos de productos o servicios. Se facilita asila busqueda de informacién en las bases de datos
sobre marcas. Es esencial registrarlamarcaentodaslas clases enlas que se piense usarla.

El sistema de clasificacion mas utilizado es el Sistema de Clasificacién Internacional de Productosy Ser-
vicios paraelRegistro deMarcas (o Clasificaciénde Niza), que constade 34 clases paraproductos
ydellparaservicios.
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Ejemplo

¢(Como se clasificanlos productos? Tomemos un ejemplo. Sisuempresa fabrica cu-
chillos y tenedores, debera solicitar la marca para los productos correspondientes
a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina
(comorecipientes, sartenesy ollas) conla mismamarca, deberaregistrartambiénla
marcaenrelacion conlos productos de la clase 21. Algunos paises exigen una solici-
tud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten incluir varias
clasesenunasolasolicitud.

Unejemplo de unamarca conocida enBoliviaeslamarca SOFIA, paraproductos avi-
colasdelaclaseinternacional 29 (especificamente productos de pollo).

En el dmbito de los servicios, se puede citar a la marca “Contigo Fassil”, en la clase
internacional 36 para servicios de seguros, registradaporel BANCO FASSILS.A.

26.;Qué necesito saber para poder utilizar
unamarca?

Requisitosdeuso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercia-
lizar sus productos o servicios. En Bolivia no se requiere la demostracion de uso para otorgar
elregistro de unamarca. Ademas, en la mayoria de los casos, siunavezregistrada, lamarcano
se usa durante un determinado periodo de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco afios,
en Bolivia, de acuerdo con la Decision 486, son tres afios), podra ser Cancelada a peticion de
partey eliminada del registro de marcas. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha
hecho conlaintencidnde utilizarrealmente lamarcaenelmercadoyno simplemente paraobs-
taculizar su utilizacion por otros.

Simbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®,TM, SM, MD o MR (marcaregistrada) o simbolos equi-
valentesjunto asumarcaafindeinformaralos consumidoresy alacompetenciade quelapa-
labra, logotipo u otro signo esunamarca. EnBolivia el uso de estos simbolos no es obligatorioy
generalmente no aportan mayor proteccionjuridicaalamarca, pero pueden serunmedio con-
veniente parainformar alos demas de que un signo determinado es unamarca, previniendo asi
alos posiblesinfractoresyfalsificadores. Los simbolos ®, MDy MR se usanunavezquelamarca
ha sidoregistrada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se uti-
liza aveces paralas marcas de servicio.
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Utilizacion en la publicidad

Sisumarcaestdregistradacomounlogotipoconundisefio otipo 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 utilizaciéon de lamarca como unverbo o sustantivo para
impedir que los consumidores percibanlamarcacomo untérmino genérico.

Una marca para muchos productos

Dependiendo de cuél sea la estrategia de marca de su empresa, sera libre de decidir siusala
misma marca para todos sus productos, fortaleciendo asi el nombre de la marca cada vez que
se lance un nuevo producto o utilizando una marca diferente para cadalinea de productos. En
Bolivia no esta permitido el registro multiclase, es decir una solicitud de registro que abarque
varias clases internacionales, sino que se exige el registro de una marca para cada clase inter-
nacional por separado.
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27.;Qué es un diseno industrial? ;Por qué es
importante para mi empresa?

Enelcontexto delaDecision486 dela CAN, undiseiioindustrial se refiere ala apariencia parti-
culardeunproducto queresulte de cualquierreunion delineas o combinaciénde colores, o de
cualquierforma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracién, textura
o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Importancia paralas empresas:

La proteccidn de los disefios industriales es crucial porvarias razones, especialmente silaem-
presa esta involucrada en el disefio y fabricacion de productos que buscan destacarse en el
mercado:

» Proteccion de la creatividad: Los disefios innovadores o estéticamente atractivos pueden
serfundamentales para el éxito de un producto. La protecciénde estos disefios permite ala
empresaasegurarse de que no sean copiados oimitados porcompetidores,lo cualfomen-
talainversidonenlainnovacion.

» Ventaja competitiva: Si un producto tiene un disefio exclusivo que lo diferencia de los de-
mas enelmercado, registrarese disefo otorga derechos exclusivos, lo que permite aprove-
char esaventajacompetitiva sin el temor de que otros imiten el producto.

» Aumento del valor comercial: Los disefios industriales registrados son activos valiosos
para una empresa. Pueden ser utilizados para licencias o acuerdos de comercializacion, lo
que puede generaringresos adicionales.

» Expansion en mercados internacionales: El registro de disefios industriales puede facilitar
laproteccidnenotros paises, lo que puede serclave se tienenplanes de expandirelnegocio
anivelinternacional. La Decision 486 permite que los paises miembros reconozcany prote-
janestos derechos anivelregional.

» Exclusividad temporal: En general, los derechos sobre un disefio industrial en los paises
miembros dela Comunidad Andinatienenunaduracionde 10 ahos a partirdelafechadere-
gistro, aungue este periodo puede serrenovado. Esto dauntiempo limitado pero exclusivo
para explotar el disefio sinla competencia directa en cuanto a apariencia.

» Prevenirlacompetenciadesleal: Elregistro de undisefio protege lamarcay producto fren-
tealacopianoautorizada,lo que ayudaamantenerlaintegridadyreputaciondelaempresa.

Requisitos para el registro de un diseio industrial segun la Decision 486:

» Novedad: El disefio debe sernuevo, es decir, no debe haber sido divulgado o utilizado pre-
viamente enninguna parte delmundo antes de su solicitud.
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»

»

Originalidad: El disefio debe ser el resultado de la creatividad del autor y no una copia de
disefios existentes.

Aplicacionindustrial: El disefio debe ser aplicable en laindustria, es decir, debe ser capaz
de serreproducido enun producto que seafabricado en serie.

28. ;Por qué debo proteger mis disenos
industriales?

Protegerlos disefiosindustriales es una decision clave parasalvaguardartanto elvalorintelec-

tualcomo el valor comercial de los productos desarrollados. Veamos:

»

»

»

»

»

»

Evitar la copia o imitacion: Sin proteccion, otros competidores pueden copiar los disefos,
replicarlos y vender productos con aracteristicas similares o idénticas. Esto puede diluir la
ventaja competitivay afectarlaidentidad del producto enelmercado. La protecciénlegal da
el derecho exclusivo sobre el disefno, impidiendo que terceros lo reproduzcan sin permiso.

Valorizar la propiedad intelectual: Los disefios originales y estéticamente atractivos pue-
den ser activos de alto valor para una empresa. Tener derechos exclusivos sobre ellos au-
menta su valor en el mercado. Ademas, se puede usar el disefio protegido como un activo
para obtener ingresos adicionales, como a través de licencias, franquicias o acuerdos de
colaboracion conotras empresas.

Fortalecer la marcay reputacion: Cuando se protege un disefio industrial, se estd asegu-
rando que le producto mantenga suidentidadvisual Unica. Estorefuerzalapercepciéndela
marcay ayuda aconstruirunareputacionsolida. Laexclusividad del disefio creaunarelacion
de confianza conlos consumidores, quienes puedenidentificar el producto facilmente de-
bido a suaparienciadistintiva.

Asegurarlainnovaciény lainversion: Invertir en disefio y creatividad conlleva un costo sig-
nificativo entiempoy recursos. Protegerlos disefos garantiza que se pueda obtenerunre-
torno sobre esa inversion, al impedir que otros se beneficien del esfuerzo sin haber contri-
buido al desarrollo del producto. Sin proteccion, cualquier esfuerzo de innovacion puede
servulnerado porcompetidores sin escrupulos que copien el producto.

Mejorar la competitividad: El disefio puede seruno de los factores mas importantes en la
competencia de mercado, especialmente en sectores como la moda, el mobiliario, la tec-
nologiayeldisefoindustrial. Undisefio protegido puede serun punto de diferenciaciéncla-
ve que atraiga alos consumidoresy que los competidores no puedanreplicar sin permiso.

Obtener derechos exclusivos: Al registrar un disefio, se obtienen derechos exclusivos so-
bre su uso. Esto permite tener el control total sobre cémo y dénde se comercializa el pro-
ducto, y dala capacidad de prohibir a otros que fabriquen, vendan o distribuyan copias sin
consentimiento. En caso de violacidn, se pueden emprender acciones legales para prote-
gerelderecho.
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» Evitarlacompetencia desleal: La proteccién de los modelos e innovaciones estéticas ayuda a
prevenirpracticas de competenciadesleal. Sialguiencopiaundisefio deunaempresaylopone
en elmercado como sifuera suyo, laempresa puede utilizar el registro para exigir que dejen de
vender esaimitacion, lo que protege susintereses comercialesy elmercado engeneral.

» Facilitar la expansion y comercializacion internacional: Si se tienen planes de exportar o
comercializar productos en otros paises, el registro de los disefios industriales en el pais de
origeny enotros mercados clave puede ayudar a protegerlos anivel internacional.

» Duracion de la proteccién: El registro de un dibujo o modelo industrial en muchos siste-
mas legales (como el de la Comunidad Andina) otorga proteccion durante 10 anos, lo que
datiempo suficiente para aprovechar la exclusividad del disefio. Ademas, este plazo esre-
novable, porlo que, en algunos casos, se puede seguir disfrutando de la proteccidn porun
periodo prolongado.

» Aumento de larentabilidady licencias: Los derechos exclusivos sobre un disefio permiten,
porejemplo, otorgarlicencias a otras empresas para produciry vender productos basados
en un disefio. Esto puede generar ingresos pasivos para la empresa y abrir oportunidades
comerciales sin tener que realizar todo el trabajo de producciéony distribucién ella misma.

» Proteccion frente ainfracciones: Sialguieninfringe los derechos de disefio de unaempre-
sa, estapuede hacervalersuregistrolegalmente, lo que le da el derecho de solicitarla sus-
pension de las ventas de productos copiados o imitados. Esto también incluye la posibili-
dad de obtenercompensaciones econdémicas por el dafio causado.

29. ;Como protejo mis disenos industriales?

En Bolivia, un disefio industrial debe registrarse para que esté protegido. Para registrar un disefio in-
dustrial debe presentar una solicitud en la oficina nacional (o regional) de la propiedad industrial del
pais donde quiere pedir proteccion.

Cuando un disefio industrial esta protegido por el registro, se concede al titular derechos ex-
clusivos contra las copias o imitaciones no autorizadas de terceros. Esto comprende el derecho de im-
pedir a toda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda cualquier articulo que lleve
incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y practicas del pais o regidn determinan el al-
cancerealdelaproteccidndelderechoregistradodeldibujoomodelo.

El proceso incluye completar un formulario con datos sobre el solicitante, el disefio y los pro-
ductosrelacionados. La oficinarevisalasolicitud dentro delos 15 diasy, sies necesario, solicita
correcciones. Sino se cumplenlosrequisitos, la solicitud se considera abandonada.

Ademas, se puede presentar oposicion ala solicitud dentro de los 30 dias posteriores a su pu-
blicacién.

La oficina nacional competente examinara, dentro de los 15 dias contados a partir de la fecha
de presentaciondela solicitud, silas mismas cumplen con los requisitos de forma.
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Sidel examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace refe-
rencia el parrafo precedente, la oficina nacional competente notificara al solicitante para que
complete dichosrequisitos dentro del plazo de treinta dias siguiente ala fecha de notificacion.

A solicitud de parte, dicho plazo sera prorrogable por una sola vez y por un periodo igual, sin
gue pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término sefalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la
solicitud se considerard abandonaday perderd su prelacién. Sin perjuicio de ello, la oficinana-
cional competente guardarala confidencialidad de la solicitud.

Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacidn, quien tenga legitimo
interés, podra presentar porunasolavez, oposicionfundamentada que pueda desvirtuarelre-
gistro del disefio industrial. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por
una solavez, un plazo adicional de treinta dias para sustentarla oposicion. Las oposiciones te-
merarias podran sersancionadas si asilo disponenlas normas nacionales.

La oficina nacional competente no realizara de oficio ningun examen de novedad de la solicitud,
salvo que se presentara una oposicidn sustentada en un derecho anteriorvigente o enlafalta de
novedad del disefioindustrial. Sin perjuicio de ello, cuando el disefio industrial carezca manifies-
tamente de novedad, la oficina nacional competente podra denegar de oficio la solicitud.

Un ejemplo de un disefio Industrial recientemente solicitado es el “Vaso Ferchetto”,
presentado por FERCHETTO S.R.L. de Bolivia.

Nimero de Publicacién 14129 )

MNembre de la Invencién VASO FERCHETTO

Nimero de Solicitud 2024100002

Fecha de Selicitud 29-08-2024

Representante Patricia Hanndy Encinas Nina

Solicitante(s) FERCHETTO S.R.L.

Codigo Pais BO

Inventor{es) 1.- JORGE ALEJANDRO
BUENADER

Tipo DISENO INDUSTRIAL

Clasificacién LOC(14): 07-01

Reivindica Prioridad NO
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30. ;Qué puede registrarse como dibujo o
modelo industrial?

En Bolivia, un disefio industrial se refiere a la apariencia de un producto, que puede incluir li-
neas, colores, formasy texturas. Para que un disefio sea registrable, debe ser nuevo, es decir,
no debe haberse hecho publico antes de la solicitud.

No se puede registrar un disefio si su explotacidn afecta la moral o el orden publico, si es pura-
mente funcionalsin creatividad, o sisuformaesnecesariaparaensamblaro conectarproductos.

Es clave mantener el disefio confidencial antes de registrarlo, ya que la divulgacion publica lo
descalificade proteccion.

Esta prohibicionno se aplicara tratandose de productos enlos cuales el disefio radique enuna
forma destinada a permitir el montaje o la conexién multiple de los productos o su conexién
dentro de unsistemamodular.

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.
Undisefio que se harevelado ya al publico, por ejemplo, anuncidndolo en el catadlogo o folleto
de suempresa, yano puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio publicoy
no puede protegerse.
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32.;Qué es el derecho de autor? ;Qué 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.

LaLeyde Derecho de AutorNo. 1322 establece la proteccidn de las siguientes obras:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Loslibros, folletos, articulos y otros escritos.

Las conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y obras de la misma natu-
raleza.

Las obras dramaticas o dramatico musicales.

Las obras coreograficas y pantomimicas, cuya representacion se fije por escrito o de otra
manera.

Las composiciones musicales, conletraosinella.

Las obras cinematograficasyvideogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento em-
pleado.

Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografia.

Las obras fotograficas alas cuales se asimilan las expresadas por procedimiento anadlogo a
la fotografia.

Las obras cinematogréaficasyvideogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento em-
pleado.

Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografia.

Las obras fotograficas alas cuales se asimilan las expresadas por procedimiento anadlogo a
la fotografia.

Las obras de artes aplicadas, incluyendo las obras de artesania.

Lasilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativas a la geografia, la topo-
grafia, la arquitectura o alas ciencias.

Los bocetos escenograficosy lasrespectivas escenografias.

Los programas de ordenador o computacion (soporte ldgico o software) bajo reglamenta-
cionespecifica.
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Por consiguiente, todos los ingenieros de programacion, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de television
crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberian
entender claramente qué tipo de proteccion existe paralas obras a fin de explotarlas adecua-
damente. Ademas, las empresas cuya dedicacién basica no esta directamente relacionada
con la creacién o difusién de obras protegidas por los derechos de autor deberian saber en
gué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitio web de laempresa, sus anun-
cios, folletos, manuales de instruccién y otro material estan protegidos generalmente porlos
derechos de autor. También es preciso que las empresas actien con cautela al utilizar obras
protegidas porotros, como programas informaticos.

Esimportante sefalar que laley sobre derechos de autor protege Unicamente la forma de ex-
presidondeideas, nolasideasensi. 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 perspectivade la
ley sobre derechos de autor.

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

La Ley No. 1322 lista los siguientes tipos de contratos que permiten la utilizacién de derechos
de autorajenos:

» Contrato deinclusién fonografica: Através de este contrato el autor de una obra musical au-
toriza a un productor de fonogramas, mediante una remuneracion, a grabar o fijar una obra
parareproducirla, sobre un disco fonografico, unabanda magnética, una pelicula o cualquier
otro dispositivo o mecanismo anélogo, con fines de reproducciony venta de ejemplares.

» Contrato de representacion: Por el cual el autor de una obra literaria, dramatica o dramati-
co-musical, coreograficao de cualquier género similar, autoriza a un empresario parare-
presentarla en publico, acambio de unaremuneracion.

» Laejecuciénpublicaporcualquiermedio,inclusive radiodifusidén de obramusical, conpala-
brasosinellas o cualquiermedio de proyeccionodifusiénconocido o porconocerse, habra
de serpreviay expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes.

Los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o
prohibirlafijacidonylareproduccion, asicomolacomunicaciénal publico,latransmisiono cual-
quier otraforma de utilizacién de sus interpretacionesy ejecuciones.
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Enconsecuencia, nadie podra sinla autorizacion de los artistas, intérpretes o ejecutantes, rea-
lizar ninguno de los actos antes referidos.

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 proteccion de los dere-
chos de autor entre distintos paises.

EnBolivia,laLey No.1322 reconoce los siguientes tipos de derechos:

Derechos Morales:

Elautortendrd sobre suobraunderecho perpetuo, inalienable, imprescriptible eirrenunciable
para:

» Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obray, en especial, para que se indique su
nombre o seuddnimo cuando se realice cualesquiera de los actos relativos a la utilizacion
desuobra.

» Oponerse atodadeformaciéon, mutilacion u otramodificaciondelaobra.

» Conservar su obra inédita o andnima. Después del fallecimiento del autor, no podra divul-
garse su obra si este lo hubiera prohibido por disposicidén testamentaria, ni podra revelarse
suidentidad siaquel por el mismo medio, no lo hubiera autorizado.

Derechos Patrimoniales:

El autor de una obra protegida o sus causahabientes, tendran el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir cualesquiera de los actos siguientes:

» Reproducir suobratotal o parcialmente.

» Efectuarunatraduccién, unaadaptacion, unarreglo o cualquier transformacién de la obra.

» Comunicar la obra al publico mediante la representacion, ejecucion, radiodifusién o por
cualquier otro medio de difusion.

Laduraciéndelaproteccién concedida porlapresente Ley serd portodalavidadelautory por
50 afos después de sumuerte, enfavor de sus herederos, legatarios y cesionarios.
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¢Qué es la gestion colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilizacidn, resulta practicamente imposi-
ble llevar a cabo una gestién individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de
controlartodoslosusos 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 utilizacién de sus obras y la remuneracién que les corresponde. Por
otrolado, tampoco esfactible que los organismos de radiodifusién soliciten permisos especi-
ficos de cada autoralahorade utilizar una obra protegida por derecho de autor.

Por gestion colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autory los derechos conexos por
intermedio de organizaciones que actlan en representacion de los titulares de derechos, en
defensa de sus intereses. Las sociedades de Gestidon colectiva son organizaciones de dere-
cho privado, sinfines delucro, que se constituyen con el objeto de gestionarlos derechos mo-
ralesy patrimoniales de sus afiliados.

¢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 representaciony ejecucion publica (lamusica que se interpretay ejecuta en

discotecas, restaurantes, y otros lugares publicos);

» El derecho de radiodifusidn (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, minidiscos u otras formas de grabacién);

» Losderechos derepresentaciony ejecucionsobrelas obras dramaticas (obras de teatro);

» Elderechodereproduccionreprograficasobre las obrasliterariasy musicales (fotocopiado);

» Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los produc-
tores de fonogramas a obtenerremuneracion porlaradiodifusion o lacomunicaciéon 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 gestion 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 en representacién de sus
miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilizacidn 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.
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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 clausulas 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 periddi-
cas). En ese sentido, el Centro viene a ser un agente del titular de derechos a quién incumbe
directamente la estipulacidon 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.

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

Siuna empresa crea obras protegidas por derechos de autor, como publicaciones, anuncios
ovideos, esimportante entender como gestionarlas. Aunque los derechos de autor se aplican
automaticamente, registrarlas puede ayudar en disputas. Ademas, es clave saber quién es el
titulardelos derechos, qué derechostienelaempresa, como obtenerproteccioninternacional
y como licenciarlas obras. Parahacer cumplirlos derechos, laempresa puede tomar acciones
legales sialguien usa su obrasin permiso, y utilizartecnologias de proteccion para evitarel uso
no autorizado.

36. ;Qué cuestiones debo considerar como
usuario de obras protegidas por derechos de
autor?

Cuando una empresa usa obras protegidas por derechos de autor, como musica, programas
de software o grabaciones, generalmente necesita una licencia. Para evitar problemas lega-
les, asegurate de obtenerlalicencia adecuada, ya sea gestionada por una sociedad colectiva
o directamente con el titular de los derechos. Revisa bien los términos de la licencia antes de
firmarla. Enelcaso de software, lalicencia suele estarincluidaal comprarelproducto,y puedes
devolverlo sino estas de acuerdo con sus condiciones.

Para una mejor gestion de los derechos de autor a nivel nacional e internacional, se sugiere to-
mar conocimiento delo que sonlas sociedades de gestion colectiva.
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Las sociedades de gestion colectiva facilitan mucho el proceso de obtenerlicencias para usar
obras protegidas. Enlugar de tener que negociar directamente con cada autor o titular de los
derechos, estas organizaciones gestionan varios derechos de autor a la vez, lo que permite
negociar tarifas y obtener permisos de manera rapida y sencilla. En los Ultimos afos, se han
creado sistemas de “ventanillaunica”, que reinenvarias sociedades de gestidon colectivaenun
sololugar, facilitando el proceso, especialmente para producciones multimedia que requieren
multiples autorizaciones. Si es posible, es conveniente tratar con estas sociedades para aho-
rrar tiempo y dinero. Enla oficina nacional de derechos de autor de tu pais puedes obtenerin-
formacidén sobre las sociedades que operan alli.

¢Puedo usar libremente lo que encuentro en Internet?

Es un error comun pensar que las obras publicadas en Internet son de dominio publico y que
cualquiera puede usarlas sin permiso. Sin embargo, cualquier obra protegida porderechos de
autor (como musica, videos, articulos o producciones audiovisuales) sigue estando protegi-
da, aunque esté enlinea, siempre que no haya expirado el plazo de proteccién. Porlo tanto, se
necesita obtener el permiso del titular de los derechos antes de usar cualquier obra protegi-
da. Lo mismo ocurre siuna empresa quiere publicar o usar en su sitio web obras, grabaciones,
transmisiones o interpretaciones protegidas por derechos de autor; necesitara la autorizacidn
correspondiente.
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37. ;Qué son los secretos comerciales?

Todas las empresas tienen secretos comerciales o empresariales. Algunas son sumamente
conscientes de laimportancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la proteccion
de sus secretos comerciales contratodarevelacién que pueda ser perjudicial paralaempresa.
Pero muchas empresas soélo se dan cuenta de que los secretos comerciales existen cuando la
competenciaintentaadquirir suslistas de clientes, resultados deinvestigacién o planesde co-
mercializacion o cuandointenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos.
Sélo entonces descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

De acuerdo conlaDecision 486 dela CAN, se considerard como secreto empresarial cualquier
informacion no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente posea, que pueda
usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de trans-
mitirse auntercero, enlamedida que dichainformacién sea:

» secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuracion y reunion precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se en-
cuentran enlos circulos que normalmente manejan lainformacionrespectiva;

» tengaunvalorcomercial porsersecreta;y

» hayasido objeto de medidasrazonables tomadas porsulegitimo poseedor paramantener-
la secreta.

Lainformacion de unsecreto empresarial podra estarreferida ala naturaleza, caracteristicas o
finalidades de los productos; alos métodos o procesos de produccion; o, alos medios o for-
mas de distribucidon o comercializacidon de productos o prestacién de servicios.

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

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

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

» Foérmulas de fabricaciéon de productos;

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

» Expedientesrelativos al personal;
» Manuales;

» Ingredientes;

» Informacién sobre actividades de investigaciény desarrollo.

Protecciondelos 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
puederesultar especialmente sugestiva paralas PYME. El Secreto industrial no requiere regis-
tro, suproteccion esta dadaporlas medidas que implementa el duefio delnegocio sobre todo
aquel conocimiento o Know How de laempresa.

No obstante, existen ciertas condiciones paraquelainformacion se considere secreto comer-
cialy satisfacerlas puede resultar mas dificil y oneroso de lo que parece a primera vista. Sibien
dichas condiciones varian de un pais a otro, existen ciertas normas generales que figuran en el
Articulo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC:

» Lainformacidn debe sersecreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida nifa-
cilmente accesible parapersonasintroducidas enlos circulos en que 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.).

Entre algunos ejemplos notables de informacion comercial confidencial protegida como secreto
comercial cabe citarlaférmula parafabricarlabebida Coca-Colay el codigo fuente de Windows.

38.;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
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estanlegalmente protegidos). Porconsiguiente, es capital asegurarse de quelasempresasto-
mentodaslas medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos comerciales.

En Bolivia, debido al bajo nivel de desarrollo tecnoldgico, es importante proteger la informa-
cionempresarial mediante contratos de confidencialidad, también conocidos como NDA (por
sus siglas eninglés). Estos contratos son documentos legales que sirven para proteger infor-
macion sensible que se comparte entre dos o mas partes. Establecen las reglas sobre como
manejary divulgar estainformacion.

Los contratos de confidencialidad son esenciales para proteger la propiedad intelectual, se-
cretos comerciales e informacion estratégica de una empresa o persona. Garantizan que la
informacion no se revele ni se use de maneraincorrecta, tanto durante como después de una
relacion comercial o laboral.

Estos acuerdos se pueden ajustar segunlas necesidades delas partesy el tipo de informacion
que se desee proteger.

39.;Cuando se recomienda protegerla
informacion como secreto comercial?

Los secretos comerciales se dividen principalmente en dos tipos:

» Secretoscomercialesrelacionadosconinvencionesoprocesosquenocumplenconlosre-
quisitos para ser patentados. Estos pueden ser, por ejemplo, listas de clientes o procesos
de fabricacion que no son lo suficientemente innovadores para obtener una patente, pero
aun asipueden protegerse como secretos comerciales.

» Secretos comerciales que si cumplen con los criterios para ser patentados. En este caso, la
empresadebe decidirsiprefiere patentarlainvencidén o mantenerlacomo secreto comercial.

Ventajas delos secretos comerciales:
» Proteccionindefinida: No tienen un limite de tiempo, a diferencia de las patentes, que solo
duranhasta 20 afos.

» Sin costos de registro: Aunque mantener el secreto puede generar costos (como proteger
lainformacién con medidas de seguridad), no se requiere unregistro formal.

» Protecciéninmediata: En cuanto se crea el secreto, se empieza a proteger.

» Sinnecesidad deinformaralas autoridades: No se requiere divulgarlainformaciéonaungo-
bierno, como ocurre conlas patentes.
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Desventajas de los secretos comerciales:

»

»

»

»

Riesgode “ingenieriainversa”: Siun productoinnovadorse hace publico, otros pueden ana-
lizarloy descubrir el secreto, usandolo comercialmente. A diferencia de una patente, un se-
creto comercial no otorga el derecho exclusivo de evitar que otros lo usen.

Divulgacion del secreto: Unavez que el secreto se hace publico, cualquiera puede acceder
aélyusarlo.

Dificilde hacercumplir: La protecciénde un secreto comercial variade un pais a otro, y suele
sermas débil que la proteccidon otorgada poruna patente.

Posibilidad de patente por terceros: Alguien que descubra el secreto de manera legitima
podria patentarlainvencién, dejandote sin derechos exclusivos sobre ella.
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40. ;Qué sonlas indicaciones geograficasy
como pueden protegerse?

Unaindicaciéngeograficaesunsigno queidentificaunproducto porsuorigenylas cualidades
asociadas aeselugar. No solo se aplica a productos agricolas, sino también aaquellos hechos
con tradiciones o conocimientos locales, como relojes suizos. Un derecho de denominacién
de origen es un tipo especial de indicacidon geografica que garantiza la calidad exclusiva de-
rivada del lugar de produccion. Estos derechos deben protegerse para evitar el mal uso, y la
proteccién puede sernacional ointernacional, através de acuerdosy tratados.
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41. ;Quién 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 activos de propiedad intelectual (Pl), y suponen que seran automaticamente titulares de
los derechos de estos activos, segun el principio: “yo lo pagué, porlo tanto, es mio”. Lo que se
ha pagado puede ser un programa informatico, un articulo, un guion, los planos o dibujos de
un arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un
nuevo dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, una invencién y los resultados de
muchos otros tipos de actividad creadora. ;Quién es titular o propietario de la obra que los
empleados crean: el creadorindividual o laempresa que lo emplea? Larespuesta a esta cues-
tion no siempre es facil o clara; puede variarmucho de un pais a otro y también en un pais dado
segun sea la ley y segun sean los hechos y circunstancias de una determinada relacion entre
empleadory empleado.

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

Enmuchos paises elempleadoreseltitularde unainvencidnhechaporsuempleadossilainven-
cion esta relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo esti-
pule otra cosa. A lainversa, en otros paises, los derechos de Pl de invenciones pertenecen en
principio alempleado inventor, ano ser que se acuerde otra cosa. Enalgunos paises elinventor
empleador puede conservar el derecho de explotar la invencion, pero se concede a menudo
alempleadorunderecho no exclusivo a utilizar lainvencion para fines internos (llamados “shop
rights”). Sinembargo, pueden aplicarse normas especiales ainvenciones hechas por profeso-
res oinvestigadores de universidades segun estipule la politica de Pl de lainstitucion,

Algunos paises conceden al empleado el derecho a una remuneracién justay razonable o una
indemnizacion por su invencion si el empleador se queda con los derechos de la invencion.
Otros paises no conceden ningunaremuneracion concreta alempleado, o sélounaremunera-
cidonoindemnizacién muy limitada, y sélo en casos excepcionales.

Titularidad de los derechos de autor

Siun empleado produce una obra literaria o artistica en el &mbito 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 a la ley sobre derechos de autor de Bolivia, a efec-
tos de determinarlatitularidad, se debera firmarun Contrato de Cesion de Derechos de autor,
pero el autor conserva los derechos morales sobre la obra, solo transfiere los derechos patri-
moniales sobre lamisma.
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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 al empleador. Pero en algunos paises (por ejem-
plo, el Canadaolos Estados Unidos) puede renunciarse alos derechos morales.

Titularidad de los disenos industriales

Cuando unarelacion de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de
este dibujo o modelo pertenecen al empleador. Sin embargo, en algunos paises, la titularidad
delos dibujos o modelos creados porempleados durante la validez de un contrato de empleo
pertenecen alempleado, ano serque se acuerde otra cosa. Enalgunos casos se obligaalem-
pleadorapagaral empleado unaremuneracion equitativa, teniendo en cuenta el valorecond-
mico del dibujo o modelo y cualquier beneficio que obtenga el empleador de la utilizacién del
dibujo o modelo. En otros paises (por ejemplo, los Estados Unidos) el creador de un disefioin-
dustrial es el propietario, ano ser que se pague unaindemnizacién por el dibujo o modelo.

42. ;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 comercializacidn, manuales de formacidn, manuales informativos, guias técnicas,
programasinformaticos, unsitioweb, dibujos o modelos,informes de investigacion,basesde da-
tos, unlogotipo paraunacampahfa publicitaria, etc. Ambas partes, a saber, laempresay el contratista
independiente, al concertarunacuerdo de este tipo deberian procurarresolver adecuadamentela
cuestiondelatitularidad delos activos de Pl. Porejemplo, siel consultor o contratista presenta
varios dibujos o modelos o varios logotipos y laempresa sélo aceptauno de ellos, ;quién es el
titularde los derechos de Pl de lasrestantes opciones?

» Invenciones. En Bolivia un contratista independiente contratado para desarrollar un pro-
ducto o proceso nuevo tendrd todos los derechos a la invencidn, a no ser que se especifi-
que deotromodo. Estosignificaque, sielcontratistanollegaaunacuerdo escrito conlaempresaque
asigne a ellalainvencion, laempresa no tendra derechos de titularidad en la invencidn, aunque haya
pagadoporella.

» Derechos de autor. En la mayoria de los paises, un creador libre es el titular de los derechos
de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus derechos. Sdlo
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»

cuandoexistaunacuerdo escrito de estetipopodralaempresaque encargo alcreadoreste
trabajo sernormalmente titular de la Pl (también en este caso los derechos morales quedan
enprincipio enpoderdelautor). EnBolivia, los derechos de autor sobre unaobraencargada
dependen de lo que se acuerde en el contrato. Sino se especifica en el acuerdo, en gene-
ral, el creador de la obra (como un contratista) mantiene los derechos sobre la misma. Esto
significa que la empresa que pagd por la obra, como un sitio web, solo puede usarla para
el propdsito acordado, a menos que el contrato indique lo contrario. Para evitar sorpresas,
es recomendable aclarar la propiedad de los derechos en el contrato. Pueden ser vélidas
diferentes normas o excepciones, por ejemplo, para fotografias, peliculas y grabaciones
sonoras encargadas.

Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un disefiador libre que produzca por en-
cargo un disefo, los derechos de la Pl no pasaran automaticamente a la parte que hizo el
encargo, sino que seran propiedad del disefiadorlibre. La parte que hizo el encargo sélo es titular de
los derechos de un dibujo o modelo sipagaunacompensacidnporlaobra.

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

A continuacidn, se presentan algunas reglas basicas para evitar problemas con empleados o

contratistas independientes:

»

»

»

»

Obtenerasesorialegal: Las cuestiones sobre propiedad intelectual (Pl) son complejasy va-
rian segun el pais. Es esencial contar con un asesoramiento especializado antes de firmar
cualqguieracuerdo conempleados o contratistas.

Tener un acuerdo por escrito: Esimportante definir claramente en un contrato quién sera el
propietario de los derechos de Pl sobre cualquier trabajo creado, cuando se transferiran
esos derechos, quién podra explotarlos y quién se encargara de los costos, entre otros as-
pectos. Ademas, el acuerdo debe servalido segunlas leyeslocales de Pl.

Firmar un contrato antes de empezar el trabajo: No se deben posponerlas discusiones so-
brelapropiedadintelectual. Esmejoraclararestos puntos antes de que comience cualquier
colaboracion, ya que incluso las primeras etapas de un proyecto pueden generar proble-
mas legales sobrelos derechos dePI.

Incluir cldusulas de confidencialidad y no competencia: Los contratos con empleados o
contratistas deben incluir cldusulas que protejan la informacién confidencial. Ademas, es
recomendable afadir clausulas de no competencia para evitar que los empleados actuales
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se conviertanencompetidores en el futuro.

» Tener politicas internas sobre invenciones de los empleados: Las empresas deben contar
conreglasclarassobrelasinvenciones de los empleados, especificando qué tipo deinven-
ciones se consideran propiedad de la empresa, la obligacion de notificar invenciones, el
proceso para patentarlas, la confidencialidad y la compensacidn para los inventores. Estas
politicas deben estaralineadas conlalegislacionlocal.

» Ser cautelosos al contratar servicios de |1+D externos: Si se contrata a personas fuera de la
empresa parainvestigaciones o desarrollos, es crucial que firmenunacuerdo que transfiera
todos los derechos sobre los resultados a la empresa. Esto incluye derechos sobre inven-
ciones, conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y materiales utili-
zados, y cualquierinformacion confidencial relacionada con el proyecto.

Estas medidas ayudardn a evitar conflictos y proteger los derechos de propiedad intelectual
delaempresa.
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44.;Cuales sonlos principales acuerdos
contractuales paralatransferenciade
tecnologia?

La transferencia de tecnologia generalmente se realiza através de acuerdoslegales enlos que

el titular de una tecnologia patentada o conocimiento técnico cede o vende a otra persona o

empresa el derecho de usar esa tecnologia o conocimiento.

Existenvarios métodos para transferir o adquirir tecnologia:

»

»

»

»

»

»

»

Venta o asignacion de derechos de Pl: El titular de los derechos de unainvencién patentada
puede venderlos completamente a otra persona o empresa. Estaventa sellama asignacién
y puede aplicarse también a otros derechos de propiedad industrial, como marcas regis-
tradas o disefiosindustriales.

Licencias: En este caso, el titular de una invencién patentada otorga a otra persona o em-
presa el permiso para realizar ciertos actos relacionados con la invencion, como fabricar o
utilizarun productobasado enella, porunperiodo determinadoy enun territorio especifico.
Este permiso sellamalicencia.

Contratos sobre conocimientos técnicos o “know-how”: Los conocimientos técnicos se
refieren a cdmo hacer algo, como procedimientos o métodos especificos. Estos conoci-
mientos pueden transmitirse de manera tangible (documentos, proyectos) ointangible (ex-
plicaciones de un experto). Estos acuerdos pueden serindependientes o formar parte de
un contrato delicenciay se conocen como contratos de know-how.

Franquicias: Un modelo comercial en el que una parte (el franquiciante) otorga a otra (el
franquiciado) el derecho de usar su marca, conocimientos técnicos y asistencia para ven-
der productos o servicios. Las franquicias combinan la reputacion del franquiciante con la
inversion del franquiciado.

Venta e importacién de bienes de capital: La transferencia de tecnologia también puede
involucrarlaventaoimportaciéonde equipos, maquinaria o herramientas necesarias parafa-
bricar productos o aplicar procesos.

Acuerdos de empresas mixtas o “joint ventures”: Este es un acuerdo entre dos o mas em-
presas para formar una nueva entidad legal o colaborar sin crear una nueva entidad. Estos
acuerdos puedenincluirlicencias, contratos de know-how u otros métodos de transferen-
ciadetecnologia.

Proyectos llave en mano: En algunos casos, varios acuerdos de transferencia de tecnolo-
giase combinan paragque unaempresasearesponsable de planificar, construiry operaruna
plantaindustrial. Estoincluye suministrar el disefioy lainformacidn técnica necesaria.
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» Acuerdos de consultoria: En estos acuerdos, un consultor o una empresa especializada
brinda asesoria o servicios técnicos para ayudar a adquirir tecnologia, disefarinstalaciones
o mejorar tecnologias existentes.

45.;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?

Temas clave enlanegociacion de un contrato de licencia

Alnegociaruncontrato delicencia (que puede serde patentes o de otros derechos de propie-
dadintelectual), hay varios puntosimportantes que deben quedar bien claros. A continuacion,
se explicanlos principales temas que se deben abordar para evitar problemas en el futuro:

» ldentificacion de las partes: El primer paso es identificar claramente a las personas o em-
presas gque van a firmar el contrato. Esto es clave para evitar confusiones o disputas sobre
quiénes sonlosresponsables de cumplirconlo acordado.

» Descripcion del producto o proceso: El contrato debe detallar qué producto o proceso se
va a fabricar, utilizar o vender. Ademas, se debe especificar qué invenciones o tecnologias
estanincluidas, cdmo se usarany qué avances o mejoras se haran en el futuro.

» Limitaciones de la licencia y practicas anticompetitivas: El contrato debe indicar clara-
mente qué actividades estan permitidas bajo lalicencia (por ejemplo, fabricacién o venta),
en qué lugares se puede operar, y si hay restricciones sobre precios o cantidades. Es muy
importante que el contrato no incluya cldusulas que sean ilegales o que vayan en contra de
las leyes de competencia(antitrust), ya que estas se considerarianinvalidas.

» Explotacion del producto: Es necesario acordar cémo se va a producir y distribuir el pro-
ducto licenciado. El contrato debe cubrir aspectos como la calidad del producto, la canti-
dad que se fabricara, siterceros pueden ayudar enla fabricacion, y sies necesarioimportar
productos para cubrir la demanda en un pais. Ademas, puede incluirse una garantia sobre
los conocimientos técnicos suministrados para asegurar que lalicencia cumple conlos ob-
jetivos establecidos.

» Resolucionde controversias: Aveces puedensurgirproblemas durante lavigenciadelcon-
trato. Esimportante que el contratoincluya un mecanismo claro pararesolver cualquier dis-
puta. Esto puede incluir especificar qué leyes nacionales regiran el contrato y qué método
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se usara pararesolver disputas, como mediacion, arbitraje o juicio. También se puede defi-
nir un lugar especifico (como un centro de arbitraje) donde se resolveran los problemas. El
uso de mediadores o arbitros puede acelerarla solucion.

» Duracion del contrato de licencia: El contrato debe establecer la duracion del acuerdo:
cuando comienza, cuanto durardy cuando o coémo puede finalizar. Lalicenciade una paten-
te, por ejemplo, generalmente tiene una duracién maxima de 20 afos, pero las partes pue-
den acordar plazos mas cortos o establecer condiciones bajo las cuales el contrato pueda
terminar antes delo previsto.

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

Ventajas y riesgos de la concesion de licencias de propiedad intelectual

Lasempresas que tienen patentes, conocimientos técnicos u otros activos de propiedad inte-
lectual (Pl) pero que no quieren o no pueden fabricar productos pueden aprovecharla conce-
sidn de licencias. Esto significa que pueden permitir que otra empresa (el licenciatario) use su
tecnologia a cambio de un pago. A continuacidn, te explicamos como funcionay qué ventajas
yriesgosimplicaparaambas partes:

Ventajas para el licenciante (la empresa que otorga la licencia)

» Acceso amejor capacidad de fabricacion: Sila empresa licenciante no tiene la capacidad
para fabricar productos, puede licenciar su tecnologia a otra empresa que sitenga esa ca-
pacidad, asicomo redes de distribucion mas ampliasy conocimiento del mercado local.

» Uso de experiencia externa en investigacion y desarrollo: Si el licenciante tiene experien-
ciaeninvestigaciony desarrollo (1+D), puede ser mas rentable conceder licencias para que
otros fabriquen productos basados en sutecnologia, enlugarde hacerlo élmismo.

» Acceso anuevos mercados: A través de lalicencia, el licenciante puede acceder a merca-
dos enlos que no podria entrar porsisolo. Ellicenciatario se encarga de la comercializacién
y distribucidn en esos nuevos mercados.

» Derechos sobre mejoras y avances: El licenciante puede incluir clausulas en el contrato
para que se le otorguen los derechos sobre cualquier mejora o nueva tecnologia que el li-
cenciatario desarrolle durante la vigencia de la licencia. Sin embargo, en algunos paises
esto puedeestarlimitado porlaley.

» Resolucion de disputas sin juicio: Si una empresa estd infringiendo una patente, el licen-
ciante puede convertirlaensocio atravésdeunacuerdodelicencia, evitando unlitigiolargo
y costoso enlos tribunales.
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»

»

Obligacion de integracién en otros productos: Si un producto patentado necesita inte-
grarse enotros productos parapodervenderse, lalicencia puede seruna forma de hacerlo.
Ademads, algunos productos estan protegidos por varias patentes de diferentes empresas,
ylalicencia puede ayudar a unirtodos esos derechos.

Ingresos pasivos: Ellicenciante sigue siendo duefio de su propiedadintelectual y recibein-
gresos atravésderegalias(pagos que el licenciatario hace porusarlatecnologia), sinnece-
sidad deinvolucrarse directamente enlafabricacién o venta.

Riesgos para el licenciante

»

»

»

»

El licenciatario puede convertirse en competidor: Siellicenciatario se vuelve muy exitoso,
podriaempezaracompetirdirectamente conellicenciante, afectando sus ventas yregalias.

Costos imprevistos por asistencia técnica: El licenciatario podria pedir asistencia técnica
adicional o formacidén que podria ser costosa para el licenciante. Esimportante que el con-
trato delicencia deje claro qué estaincluidoy qué no.

Dependenciadel licenciatario: El licenciante depende del rendimiento del licenciatario. Si
ellicenciatario no hace bien su trabajo o no vende lo suficiente, el licenciante no ganara las
regalias esperadas. Para evitar esto, el contrato puede establecer una cantidad minima de
regalias.

El producto o tecnologia no esta listo: Silatecnologia no estd completamente desarrolla-
da, el licenciante podria seguir teniendo que trabajar en ella a un costo elevado para que el
licenciatario pueda utilizarla.

Ventajas para el licenciatario (la empresa que recibe lalicencia)

»

»

»

»

Accesorapido anuevos productos o tecnologias: Laslicencias permiten que unaempresa
accedarapidamente a productos o tecnologias ya desarrollados, lo que puede acelerar su
entradaalmercado.

Acceso aavancestecnoldgicos sinnecesidad de I+D propia: Las pequeiiasempresas, que
no pueden invertir mucho en 1+D, pueden obtener avances tecnoldgicos valiosos a través
delicencias, sintener que desarrollartodo desde cero.

Fortalecimiento en el mercado: Sila empresa esta enfrentando competencia por nuevos
disefios o métodos de produccidn, una licencia puede ayudarle a mantenerse competitiva
al ofreceracceso atecnologia avanzada.

Creacion de nuevos productos: El licenciatario puede combinar su propia tecnologia con
la que recibe enlalicencia para crear nuevos productos, servicios y oportunidades de co-
mercializacion.
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Desventajas para el licenciatario

» Riesgo de adquirir tecnologia no completamente lista: El licenciatario puede terminar pa-
gando porunatecnologia que no estd completamente desarrollada o que necesita modifi-
caciones costosas para ser Util.

» Costos adicionales: Agregarnuevatecnologiaaunproducto puedehacerque éste sevuel-
va demasiado caro, especialmente sila tecnologia no tiene una demanda suficientemente
altaenelmercado.

» Dependencia del licenciante: El licenciatario podria volverse dependiente del licenciante
si éste decide no renovar el acuerdo de licencia, negociar con la competencia o imponer
limitaciones sobre eluso delatecnologia.

» Posibles problemas con la competencia: Los acuerdos de licencia pueden ser considera-
dos como practicas desleales o anticompetitivas porlos reguladores, lo que podria causar
problemas sino se estructuran adecuadamente.

47. ;Qué ventajas y desventajas tiene participar
enuna empresa mixta con otraempresa?

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 gestion sobre las decisiones para que los resultados sean
buenos.Unaformainferior de participacion, que puede o no puedeincluirla participacionenel
capital social, sonlas alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden atenerun porcentaje
de fracasos relativamente elevado. Sinembargo, ofrecen algunas ventajas especificas.

Ventajas y desventajas de las empresas mixtas

Ventajas

~

» Distribucion equitativa deriesgosy beneficios.
» Acceso atecnologia, recursosy conocimientos.
» Promueve el desarrollo econdmicoy social.

» Permite elintercambio deideasy experiencias.
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Desventajas

» Dificultades enlatomade decisiones.
» Conflictos deinteresesy objetivos.

» Dificultades enlagestiony operatividad.

En Bolivia, en el sector de hidrocarburos, YPFB participa en empresas mixtas con firmas priva-
das nacionales e internacionales para la exploracion, explotacién y comercializacién de gas 'y
petréleo.

48. ;Como se paganlos derechos de
propiedad intelectual enlos acuerdos de
concesionde licencias?

El “precio” o “costo” de adquirir propiedadintelectual depende de factores como el tipoy du-
racion de los derechos, la tecnologia involucrada y el poder de negociacién de las partes. El
transferidor evalua el valor de la tecnologia, su necesidad, las alternativas disponibles, el pro-
greso tecnoldgico y los posibles ingresos de la tecnologia. A su vez, el receptor de la transfe-
renciaanalizalos pagos que deberahacer, los avances futuros delatecnologiaylarentabilidad
delaempresa, comparandolos conlos costos de tecnologias similares.

Laremuneracionporderechosde propiedadintelectual o tecnologiapuedetomarvariasformas:

» Pago global: una cantidad fijaque se paga de unavez o enplazos.

» Regalias: pagos recurrentes basados en el uso o resultados (como ventas, produccién o
beneficios).

» Tasas: pagos porservicios técnicos o profesionales, calculados por persona o periodo.

Estasformas puedencombinarse enunacuerdo delicencia o transferencia de tecnologia, de-
pendiendo de las preferencias de las partes.

49. ;Qué es una franquicia?

La franquicia esunacuerdo en el que una persona (el franquiciador) permite a otra (el franquicia-
do) usar su sistema de negocio a cambio de un pago. La relacién es continua porque el franqui-
ciado debe seguirlas normas del franquiciador, quienle brinda apoyo y supervision constante.
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El sistema de franquicia incluye derechos de propiedad intelectual, como marcas, nombres
comerciales, patentes, y secretos comerciales, ademas de conocimientos técnicos y otros
elementos que ayudan al negocio, como recetas, disefio de uniformes, decoracién de locales
y métodos de gestion.

Las principales caracteristicas de unafranquicia son:

» Licencia parausar el sistema: El franquiciado paga para utilizar el sistema del franquiciador,
queincluye laexplotaciondelnegocio enunlugarespecifico (como unatienda orestaurante).

» Relacidon continua: Durante el tiempo del acuerdo, el franquiciado recibe apoyo continuo
delfranquiciador para mantenery mejorar suunidad de franquicia, mientras paga derechos
porelusodelsistema.

» Control del franquiciador: El franquiciado debe seguirlas directrices del franquiciador so-
bre cémo operar el negocio, lo que incluye estdndares de calidad, proteccion del sistemay
otrasregulaciones operativas.

Unaparte clave delacuerdo de franquicia esla concesionde unalicenciaparausarunamarcare-
gistrada, y el franquiciador suele tener mas control que en otros acuerdos de licencia de marcas.

50.;Qué es un acuerdo de no divulgacion?

Aveces, lasempresas necesitan compartirinformacion confidencial sin que sus competidores
conozcan detalles importantes, como prototipos de productos o especificaciones de pro-
duccion. Para proteger esa informacién, se utiliza un acuerdo de confidencialidad o acuerdo
de nodivulgacion (NDA). Este contrato asegura que la parte que recibe lainformacién no la di-
vulgara, salvo en condiciones especificadas enelacuerdo.

¢Qué es un acuerdo de no divulgacion?

Esuncontratodondeunaempresal (titulardelainformacion)acuerdaconotra(receptor)gueno
divulgarainformacidén confidencial, salvo enlos casos previstos en el acuerdo. El contrato es-
tablece claramente quiénposeelainformacion, el propdsito parael cual se puede usar,y cémo
debe protegerse. Ademas, incluye excepciones, como situaciones en las que la informacién
puede hacerse publica, aunque elreceptorno debe serquienla publique primero.

Generalmente, el acuerdo define por cuanto tiempo la informacién debe mantenerse confi-
dencial, un plazo que suele ser de 2 a 5 afos, dependiendo de cuanto tiempo la informacion
ofrezcaunaventaja competitiva.
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Cuando usar un acuerdo de no divulgacion

Aungue los acuerdos de no divulgacion son utiles, no deben usarse en exceso. Lo mejor es
compartirla menor cantidad de informacién posible para alcanzar el objetivo comercial. Sies
necesariorevelar detalles, asegurese de que lainformacion esté lo mas protegida posible.

Aveces, elacuerdo puede establecerunplazo, comounano, durante el cuallainformacion es-
tard protegida.

Esimportante elegir cuidadosamente a quién se le revela la informacion y asegurarse de que
estaparte pueda cumplirconlas condiciones de confidencialidad.

Recuerde que unavez que lainformaciéon confidencial es divulgada, no puede “volveraserse-
creta”, aunque se pueda reclamar una indemnizacion por dafos. Los competidores pueden
usarlibremente esainformacion.

Acuerdos reciprocos de no divulgacion

En algunos casos, ambas partes comparten informacién confidencial, como en las empresas
conjuntas. En este tipo de acuerdos, ambas partes se comprometen a mantener la confiden-
cialidad delainformacion que cadaunarevela.

51.;Cuales son los elementos esenciales de
las licencias de marcas?

Laslicencias de marcas sonun concepto relativamente nuevo enla historia de las marcas. Ori-
ginalmente, las marcas servian para indicar el origen de los productos, y no se permitia que
otros usaran la marca sin el permiso del titular, ya que esto podria considerarse un engafo. Si
se otorgaba unallicencia, el titular de la marca corria el riesgo de que se le acusara de no usarla
correctamente, lo que podriallevaralacancelaciéndelamarca. Paraevitaresto, seintrodujola
ideade que eltitularde lamarca debiaejercerun control de calidad sobre los productos que se
vendian bajo sunombre, incluso siestos eran fabricados porun tercero.

Este control de calidad fue clave para que lamarcano fuera cancelada.

Aungue en muchos paises es necesario registrar las licencias de marcas con las autoridades,
este registro no es obligatorio para que la licencia sea valida. Sin embargo, si el licencian-
te mantiene el control sobre la calidad de los productos licenciados, la licencia puede seguir
siendovalida, y se evitala cancelacion delamarca.

Las licencias de marcas pueden ser parte de acuerdos mas amplios que también incluyan pa-
tentes o conocimientos técnicos, o pueden ser acuerdos independientes.
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Los acuerdos delicencia de marcas generalmente incluyen varios puntos clave:

» Permiso deuso: Elacuerdo comienza con el permiso parautilizarla marca en productos es-
pecificos. Se describe claramente qué marcas se puedenusary en qué productos.

» Numero de licenciatarios: El licenciante debe informar cuantos otros licenciatarios existen
enlamismaareaoterritorio. Esto ayudaal titulardelalicencia a sabercuantos competidores
tendran acceso alamismamarca.

» Control de calidad: El licenciante establece normas de calidad que el licenciatario debe
seguir. Estoincluye el envio de muestras, inspecciones de fabricasy almacenes, ylaobliga-
cionde eliminar productos que no cumplan conlos estandares de calidad.

» Territorio y comercializacion: El acuerdo define el territorio donde el licenciatario puede
usar la marca. También puede haber restricciones para que el licenciante no compita en el
mismo territorio.

» Aspectos financieros: Ademas de las regalias que el licenciatario paga por usar la marca,
el licenciante puede cobrar por servicios adicionales, como formacion para garantizar que
se cumplanlos estdandares de calidad. También se suele requerir que ellicenciatariolleve un
registro detallado delas ventas.

» Infracciones: El licenciante es responsable de informar sobre posibles infracciones de la
marcay, generalmente, tomalainiciativa enlosjuiciosrelacionados coninfracciones.

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

Un contrato de publicacién es un acuerdo entre el titular de los derechos de autory un editor
para permitir que este Ultimo publique una obra. El titularde los derechos de autorno pierde su
propiedad sobre la obra ni el control sobre su publicacion; simplemente concede unalicencia
para que el editor pueda usarlabajo condiciones especificas.

¢Como funciona un contrato de publicacion?

» Licencia para usar la obra: El autor otorga al editor una licencia que le permite reproducir
y publicar la obra, o incluso traducirla, en una edicidn comercial. Esto puede ser para una
Unica edicion o para futuras ediciones. El contrato generalmente establece el nimero de
copias que seimprimiran, basandose enlademanda esperaday el costo dellibro.

» Traduccidn y adaptacion: Sila obra se traduce, el contrato debe especificar el idiomay la
fidelidad de latraduccidén. Ademas, el editor no podra hacer cambios que alterenla esencia
delaobrasinel consentimiento del autor.

/1/90//



La clave parala Propiedad Intelectual

»

»

»

»

Derechos subsidiarios: El editor puede solicitar derechos adicionales, como la posibilidad
de publicarextractos enperiddicos, adaptaciones a otros formatos (como libros de bolsillo
oenlinea), o lareproduccion en otros medios (como grabaciones sonoras o television). Es-
tos derechos permiten una explotacion mas amplia dela obra.

Control de calidad: El editor debe garantizar que los productos publicados mantengan los
estandares de calidad establecidos por el autor. Esto incluye revisiones de las edicionesy
posiblesinspecciones de los procesos de produccion.

Promociodny distribucion: El editor se compromete a promovery distribuir la obra, asegu-
rdndose de que esté disponible para los lectores. Si el contrato cubre varias ediciones, el
editordebe garantizar que las nuevas ediciones se publiquen cuando haya demanda.

Formalidadeslegales: Enalgunos paises, el contrato debe especificarquelaobrallevardun
aviso de derechos de autor enla pagina del titulo, que incluye el simbolo ©, el afio de publi-
caciény elnombre del autor.
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53. ;Cuales son los 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.

Elementos esenciales de un plan de negocios para exportar

Un plan de negocios es una herramienta clave para asegurar que los recursos de una empresa
se utilicen de manera efectiva, ayudando a alcanzar y mantener una ventaja competitiva en el
mercado. Para una empresa nueva, este plan es fundamental para guiar su crecimiento y éxi-
to, mientras que, para una empresa ya establecida, proporciona una visiéon clara de como estd
operandoy cémo cumplird sus objetivos alargo plazo.

Aunqgue elaborarun plan de negocios puede llevar tiempoy esfuerzo, los beneficios que apor-
tajustificaneltrabajo. Un plan de negocios bien estructurado ayuda a:

» Evaluarlaviabilidad de laidea de exportacion:

® Al escribirel plan, laempresa se obliga a analizar todos los aspectos importantes del
negocio,como lademandadelproducto o servicio,lacompetenciaenelmercado, los
recursos necesarios, las tecnologias apropiadas, las asociaciones clave, y las estrate-
gias de marketingy financiacion.

» Accederafinanciamientoy apoyo:

® [osinversoresy prestamistas necesitan ver planes de negocios claros y realistas. Sin
un plan sdlido, es mas probable que los proyectos sean rechazados. Muchos planes
de negocios presentados a inversionistas son rechazados porgue no estan bien pre-
parados.

» Definirestrategias claras:

® Elplandenegocios actiacomo unaguia paraque elemprendedory su equipo deter-
minen si el negocio puede alcanzar sus objetivos con los recursos disponibles. Es un
punto dereferencia paramedir el progreso.
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» Establecerunabase paraevaluardecisiones:

® E|plan proporciona unanorma o referencia para evaluar todas las decisiones comer-
cialesenelfuturo. Esundocumento dindmico que deberevisarse regularmente segun
cambian las circunstanciasy el negocio evoluciona.

Planes de negocios internacionales

Elaborarun plan de negociosinternacional es un proceso detallado que requiere tiempoy de-
dicacién. Laexportacion debe verse como unainversion alargo plazo, no como una busqueda
de beneficiosinmediatos. Un plan bien estructurado es esencial para determinar siun produc-
to esta listo para ser exportado y si existen mercados internacionales que lo demanden. Tam-
biénayudaa:

» Evaluarel potencial del producto en otros mercados.

» Solicitarfinanciacion para cubrirlos costos de exportacion.

» Determinar si existe demanda internacional para el producto y los costos asociados conla
exportacion.

54.;Por queée esimportanteincluirala
propiedad intelectual en mi plan de negocios?

Lasempresas que logrendestacarsonaquellas que generannuevos conocimientosy creativi-
dad.Lacapacidad paraprotegeresasideas es esencial paramantenerse competitivas. Hoy en
dia, protegertusinnovacionesy creaciones contraelusono autorizado o la divulgacionindebi-
daporparte de competidores es fundamental para asegurar una ventaja competitiva.

Cuando se creaunaempresa, no solo se necesita deideasinnovadoras, sino tambiénrecursos
clave comounaredderelacionesyfuentesdefinanciacion. La propiedadintelectual (Pl)esuna
herramienta clave para:

» Protegerde competidores desleales.

» Gestionarrelaciones conempleados, socios, proveedoresy clientes.

» Accederafinanciaciény atraerinversores.
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Atraerinversores con un plan de negocios sélido

Para conseguirinversores, se necesita un plan de negocios bien estructurado que muestre las
posibilidadesreales del proyecto. Losinversores quierenverque;

» Existen oportunidades enelmercado para el producto.
» Elproducto se diferencia de lacompetencia, sila hay.

» Senhantomado medidas de proteccidn para evitar que otros se beneficien gratuitamente.

Aunque muchos empresarios creen que su producto es Unico e innovador, se debe ser capaz
de demostrarlo. Patentar un invento o realizar una busqueda de patentes confiable es una de
las mejores maneras de probar quel producto es unanovedad.

Laimportancia de marcas y nombres comerciales

Elnombre comercial, las marcas y los nombres de dominio son los elementos que diferencian
unnegocio enelmercado. Porlo tanto, es crucial elegirlos con cuidado y asegurarse de regis-
trarlos correctamente. Enun plan de negocios, se deberiaincluirlas medidas que se hantoma-
do para proteger estos activos.

Ademas, los inversores querran asegurarse de que el producto no infringe los derechos de
propiedadintelectual de otras empresas, como patentes, marcas o secretos comerciales. Siel
producto utiliza algo protegido por otro, podriallevar a costosos litigios que pongan enriesgo
elnegocio. Ensectorescomolaaltatecnologia, esteriesgo es especialmenteimportante, ylos
inversores solo estaran dispuestos a asumirlo sise demuestra que se hanrealizado lasbusque-
das necesarias paraevitarinfracciones.

Laimportancia de los secretos comerciales

Lainformacion confidencial o los secretos comerciales (comoinvenciones secretas, procesos
de producciénodatostécnicosyfinancieros)sonamenudolaclave paralaventajacompetitiva
de lasempresas. Porlo tanto, es esencial que los inversores sepan que la empresa tiene infor-
macidnvaliosay privaday que se hanimplementado medidas de seguridad para protegerla.

Recuerde que el plande negociostambiénesundocumento confidencial. Solo debe compar-
tirse bajo acuerdo de confidencialidad (NDA) con empleados, inversores o cualquier persona
involucrada.

Activos intangibles: Un pilar clave del negocio

Siuna empresa posee activos de propiedad intelectual como patentes, marcas registradas,
dibujos industriales, secretos comerciales o derechos sobre obras protegidas por derechos
de autor, estos deben ser parte fundamental del plan de negocios. No solo se deben enlistar
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los activos tangibles (como fabricas o equipos), sino también resaltar los activos intangibles,
que son cadavezmas el motor de éxito de las empresas.

Demostrarque se gestionacorrectamentelosactivosde Ply que se protegenadecuadamente
seracrucial paraconvenceralosinversores de que el negocio tiene un gran potencial.

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

¢Por qué hacer una auditoria de propiedad intelectual (PI)?

Una auditoria de propiedadintelectual (Pl) es esencial para que las empresas gestioneny prote-
jan sus activos intangibles, como patentes, marcas y derechos de autor. Permite identificar ac-
tivos no utilizados, comprobar que la empresa posee los derechos de sus creacionesy verificar
quenoseinfringenderechos de Plde terceros. También ayuda a maximizar el valor delos activos,
gestionarlicenciasy proteger derechos. Dependiendo de la etapa de la empresa, puede enfo-
carse en aspectos especificos como proteccidninternacional o valoracion enfusiones.

Una auditoria de propiedadintelectual (Pl) es una herramienta paraidentificar sus posibles ac-
tivos de PI. Preferiblemente, la auditoria debe ser realizada por auditores profesionales de P,
pero, porlo general, una auditoria preliminar puede llevarse a cabo en el dmbitointerno, dentro
delaempresa. (https://www.wipo.int/sme/es/ip-audit.html).

Alllevar a cabo unaauditoria de Pl, puede haceruninventario de sus posibles activos, lo que le
ayudara a;

» Descubriractivos no utilizados o infrautilizados.

» Determinarlatitularidad de esos activos.

» Determinartoda amenazarelacionada conlaPl(asaber,lainfraccion de derechos de Pl por
suparte o por parte de terceros).

Una excelente manera de llevar a cabo una auditoria de propiedad intelectual (Pl) es utilizando
la herramienta de diagndstico de la OMPI (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual).
Esta herramienta gratuita y facil de usar esta diseflada para ayudar a las empresas a evaluary

mejorar la gestion de sus activos de Pl. A través de una serie de preguntas estructuradas, te
guiaparaidentificarqué tipo de protecciénde Plnecesitas, cdmo optimizarsuusoy qué medi-
das debestomarparamaximizarsuvalor. Ademas, te proporcionarecomendaciones persona-
lizadas para gestionar de manera mas eficiente tu propiedad intelectual, ayudandote aidenti-
ficar posibles dreas de mejora, como la documentacién de conocimientos clave, la gestiénde
licencias o la proteccién en mercados internacionales. Utilizar esta herramienta puede ser un
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paso clave para tenerunavision clara de la situacion de tu Ply mejorar la estrategia para prote-
gery aprovecharlos activosintangibles de tunegocio.

56. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual en lainvestigacion de mercadoy
enla obtencion de informacion competitiva?

¢Cual es lametodologia de investigacion de mercados externos?

Lainvestigacion de mercados es un proceso sistematico para obtenerinformacion que sirve a
laempresa enla toma de decisiones. Para conocer en que mercados vender, que calidad de-
mandan estos mercados, cuales sonlos precios, y como penetraren dichos mercados, es ne-
cesariorealizarunainvestigacién de mercados.

La investigacidon de mercados es el paso inicial de la comercializacidn y proporciona ala em-
presalainformaciénsobrelo que elconsumidorquiere, orientando asisuactividad productiva.
Antes de decidir sobre alguna accion a seguir en materia de exportaciones, la empresa debe
contarconinformacién sobre los mercados, y ese es el papel delainvestigacién. Los objetivos
delainvestigacion de mercados, son: conocer al consumidor, disminuirlos riesgosy obtenery
analizarlainformacion.

Metodologia de la Investigacion de Mercados
Los pasos previos ala planeacion de lainvestigacion de mercados, son:

» Detecciondelanecesidaddeinformacion
» Definicidn del objetivo

» Investigacion preliminar o exploratoria

En base a estos pasos, se dainicio ala Planeacidn de la Investigacion de Mercados, que com-
prende |los siguientes pasos:

Método derecoleccion de datos

M

» Determinacion del método de muestreo
» Disenodeformas derecoleccionde datos

» Trabajode campo

M

Tabulacion Interpretacidony analisis

» Conclusiones

(Informacion disponible en: http://www.bolivia.de/fileadmin/Dokumente/ComoExportar_
quia.pdf)
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Investigacion de Mercado y Propiedad Intelectual para Exportadores

Para tener éxito en la exportacion, es fundamental que los emprendedores realicen unainves-
tigacion de mercado adecuada. Este proceso les permite conocerlas oportunidadesy limita-
ciones que existen en los mercados internacionales, asi como identificar a posibles compra-
doresy clientes para sus productos o servicios.

Lainvestigacion de mercado incluye todos los métodos que una empresa utiliza para identifi-
carlos mercados extranjeros mas prometedores para sus productos. Con esta investigacion,
la empresa puede conocer los mercados mas grandes para sus productos, los de mayor cre-
cimiento, las tendencias y perspectivas del mercado, las condiciones de ventay las practicas
comerciales, ademas de entenderla competenciay sus productos.

¢Como puede la Propiedad Intelectual ayudar en su Investigacion de Mercado?

Las herramientas de propiedadintelectual, como las bases de datos sobre patentesy marcas,
sonclave durante el proceso de investigaciéon de mercado. Porejemplo, las bases de datos de
patentes le ofreceninformacionvaliosa sobre:

» Siunatecnologiaespecificayaestad protegida por patentes enunmercado determinado, lo
que le permitirad saber sinecesita obtenerunalicencia parausarla alli.
» LasUltimastecnologias desarrolladas por sus competidoresy protegidas en ese mercado.

» Posibles socios comerciales que hayan desarrollado tecnologias complementarias que
podrian mejorar suproducto o servicio.

» Informacion crucial sobre el entorno competitivo enunmercado y sus posibilidades de éxito.

Adema3s, las bases de datos de marcas son Utiles para verificar sila marca que planea usar ya
estaregistradaenese mercado. Descubrirun conflicto de marca podria afectar sudecisiénde
ingresar al mercado, cambiar su estrategia de comercializacién o, incluso, obligarle a utilizar
una marca diferente.

Utilizar las bases de datos de propiedad intelectual como parte de su investigacion de mer-
cado le ayudara a tomar decisiones informadas y a evitar sorpresas legales o comerciales al
entraraunnuevo mercado.
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57. ;Cuales son las diversas formas de
introducirse en un mercado de exportacion
y como contribuye a ello la propiedad
intelectual?

Elegirlaforma deingresaraun mercado internacional es una de las decisiones mas importan-
tes paracualquierexportador, yaqueinfluye en aspectos clave comolacomercializacion, cos-
tos, competenciay derechos sobre lapropiedadintelectual (Pl). Es necesario evaluarlas simili-
tudesy diferencias entre elmercado localy el extranjero, qué servicios adicionales podrian ser
necesarios (como el servicio postventa), los costos de transporte, los plazos de entrega, los
aranceles, laproteccion de marcasy otros aspectos que afectanalaPl.

Entérminos generales, hay dos formas principales deingresaraunmercado de exportacion: la
exportaciondirectaylaexportacionindirecta.

Exportacion Directa

En la exportacién directa, el exportador se ocupa de todo el proceso, desde identificar al
cliente en el pais extranjero hasta cobrar los pagos. Esto puede requerir que la empresa cree
un departamento exclusivo de exportacion con el presupuesto necesario para manejar este
proceso.

Ventajas:

» Controltotal sobre el proceso de exportacion.
» Aumento de beneficios, ya que no se tiene que pagar aintermediarios.

» Relaciénmas cercanaconelcompradorextranjero.

Desventajas:

» Loscostosdeingresaraunnuevo mercado puedenseraltos.

» Riesgomasdirecto, yaque el exportador se hace responsable de todo.
Unaopcidnparalas pequenas empresas (PYME) es unirse aun consorcio de exportacion, don-

devariasempresas se agrupan paraexportarjuntas, lo que les permitereducircostosyriesgos.
Ademas, los gobiernos suelen ofrecerincentivos alas PYME que forman estas asociaciones.
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ExportacionIndirecta

Siunaempresanotienelainfraestructura olaexperiencianecesaria, puede optar porlaexpor-
tacionindirecta. Esto significaquelaempresatrabajaconintermediarios, como comisionistas,
agentes o empresas especializadas en exportaciones.

Ventajas:

» Permite quelaempresaseenfoqueenlaproduccidn,sintenerque aprendertodolorelacio-
nado conlaexportacion.

» Seaprovechalaexperienciay conocimientos delintermediario.

Desventajas:

» Elcontrol sobre el producto puede disminuir, ya que estd en manos de unintermediario.

» Losintereses delintermediario puedenno coincidirconlos de laempresaexportadora.

Enelcaso delaexportacionindirecta, es fundamental establecer claramente quién posee los
derechos de propiedad intelectual enlos mercados internacionales para evitar disputas lega-
les mas adelante.

Otras Opciones para Exportar

Existen otras formas de ingresar a un mercado, como las empresas mixtas, la concesién de li-
cenciasylaproducciénenotro pais.

Empresas Mixtas: Una empresa mixta es una asociacién entre una empresa exportadoray una
empresa importadora. Ambas partes negocian aspectos como el capital, la transferencia de
tecnologia, lainversion, la producciény la comercializacidn. Este tipo de acuerdo puede ayu-
daradistribuirlos costosylosriesgos, obtenerconocimientos sobre elmercadolocalyfacilitar
la entrada al mercado extranjero. Sin embargo, cada pais tiene sus propias leyes sobre como
debenoperarlas empresas mixtas

Concesion de Licencias:Una empresa puede otorgar licencias para utilizar sus derechos de
propiedadintelectual (como patentes, marcas o tecnologias) auna empresa extranjeraacam-
bio de una tarifa o regalias. Esto permite acceder rdpidamente a un nuevo mercado, pero la
empresa exportadora pierde algo de control sobre la produccidny la comercializacion, ade-
mas de compartir conocimientos tecnoldgicos con ellicenciatario.

Produccion en Otro Pais: Una opcién es abrir una planta de produccion en el pais al que se ex-
porta. Esto puede reducirlos costos de transporte, evitar altos arancelesy aprovechar costos
laborales mas bajos oincentivos gubernamentales. Sinembargo, esimportante considerarlas
inversionesinicialesylasnormativaslocales.
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Una empresa exportadora nace con el deseo de sus empresarios de ampliar sus mercados y
vender sus productos a otros paises, para ello debe tenerse clara cual es lamotivacidn que im-
pulsaalaempresahacialaexportacion, porejemplo:

» Laempresatiene un producto “Unico” que dificilmente encontrara competencia en merca-
dos extranjeros.

» Secree quelos margenes de utilidad porrealizarventas internacionales resultan mas atrac-
tivos quelos delasventaslocales.

» Sebuscaincrementarelnivel de ventas parareducirlos costos de produccidn de laempre-
sagracias alaseconomias de escala.

» Lacompetencialocal se havuelto muy duray podria ser recomendable seguir compitiendo
conellos, pero enmercados externos.

» Lacapacidad de produccidn es muy abundante para el mercado local Unicamente y se ne-
cesitaincrementarla cantidad de compradores.

» Laempresa necesita nuevas tecnologias, disefios y habilidades que soélo se pueden obte-
neralingresaren mercados extranjeros.

Cualquiera de los motivos mencionados es valido para tomar la decisién de exportar, pero
debe tenerse en cuenta el gran compromiso y la seriedad que esto implica para todosy cada
uno de los funcionarios que trabajan en la empresa. (http://www.bolivia.de/fileadmin/Doku-

mente/ComoExportar_guia.pdf)

PRO-BOLIVIAesunaentidad desconcentrada, bajoladependencia delMinisterio de Desarro-
llo Productivoy Economia Plural, Sumisién es: Promover la creacidon de emprendimientos pro-
ductivos conaltovaloragregadonacional, laintegracion de cadenas productivasy elconsumo
de productos nacionales, contribuyendo ala politica de seguridad alimentaria con soberaniay
alasustitucién deimportaciones, para alcanzar el objetivo de vivir bien.

El “Programa de Desarrollo del Comercio y Promocidn de las Inversiones en Bolivia (PRO-
COIN)”, se constituye a través de un Convenio de Financiacién, suscrito el 2002 entre laUnidn
EuropeaylaRepublica de Bolivia.

Elobjetivo general del Programa consiste enmejorar el flujo de comercio exteriorylasinversio-
nesentrelasempresasbolivianasyeuropeascomomecanismos sostenibles que favorezcanel
desarrollo econémico del pais, el incremento del empleo, el crecimiento sostenido de la base
empresarial boliviana, y adicionalmente contribuyanlalucha contrala pobreza.

El Ministerio de Produccién y Microempresa a través del Viceministerio de Comercio y Expor-
taciones, genera condiciones para el desarrollo de las exportaciones del sector productivo
del pais, implementando la Plataforma de Apoyo al Exportador - PAEX. Esta plataforma en su
primera etapa funcionard en la ciudad de La Paz, en la segunda etapa se implementara en la
ciudad de Santa Cruzy Cochabamba, paraluego teneralcance a nivel nacional.
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ConelPlanNacionalde Desarrollo: BoliviaDigna, Soberana, Productivay Democratica para Vi-
vir Bien, el Gobierno Nacional tiene como propdsito consolidar el proceso de transformacion
estructural orientado a construirun Estado inclusivo que permita establecer un nuevo modelo
de desarrollo, mediante la ampliacion y diversificacion del aparato productivo con una nueva
vision hacialos mercadosinternacionales.

58. ;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 mi estrategiade
exportaciony determinacion de precios?

Alcrearsuestrategiade exportacidénoimportacion, esimportante que verifique, preferiblemen-
te con la ayuda de un experto, si un comprador puede revender sus productos protegidos por
propiedad intelectual en otro pais sin su consentimiento. Esto se refiere a saber si sus derechos
de propiedadintelectual se “agotan” después de la primera ventainternacional del producto.

Ademas, si suempresa compra productos con patentes, marcas, disefios industriales o dere-
chosde autor,debe asegurarse de sinecesita el permiso deltitularde esos derechos paraven-
deresos productos en el extranjero.

Las respuestas a estas preguntas pueden ser complejas, ya que varian de un pais a otro y de-
penden deltipo de derecho de propiedadintelectual y del producto en cuestion.

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de analizar estas cuestiones, es importante entender qué significa el “agotamiento” de
los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere aunalimitacién de esos de-
rechos. Entérminos simples, significa que una vez que suempresa o alguien con su permiso ha
vendido un producto protegido por propiedad intelectual, los derechos sobre ese producto
se consideran “agotados”. Esto se conoce también como la “doctrina de la primera venta”, ya
que algunos derechos comerciales sobre el productoterminanconlaprimeraventa. Apartirde
ahi, suempresano podracontrolarnioponerse a actividades como reventa, alquiler, préstamo
uotrosusos comerciales, amenos que laley digalo contrario.

Generalmente, este principio se aplica dentro del mercado nacional. Si quiere seguir contro-
lando lo que pasa con el producto después de laventa (como sureventa o alquiler), lo mejores
otorgarunalicenciasobrelos derechos de propiedadintelectual enlugarde venderel produc-
to. Estoes comun en productos como los programas de software,
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Ademas, muchos paises hanlimitado la “doctrina de la primera venta” para evitar que produc-
tossealquileno prestenconfines comerciales. Hay tambiénun debate sobre sise deberiapro-
hibir el préstamo de todas las obras digitalizadas.

Agotamiento internacional

No hay un acuerdo claro sobre sila venta de un producto protegido por propiedad intelectual
en el extranjero agota los derechos sobre ese producto. Este tema es relevante en casos de
“importaciénparalela”’, que es cuandoun producto seimportafueradelos canales oficialesde
distribucion del fabricante. Aungue el producto es original, se considera parte del “mercado
gris” porque no fueimportado através delos canales controlados poreltitularde los derechos
de propiedadintelectual.

En algunos casos, el titular de los derechos de propiedad intelectual puede intentar evitar la
importacién paralela para mantener mercados separados. Sin embargo, si el producto ya fue
comercializado en otro pais con el consentimiento del titular, los derechos de propiedad inte-
lectual sobre ese producto se consideran agotados, y no se puede impedir suimportacién o
reimportacion al pais de origen.

El principio delagotamiento de los derechos puede variar segun el pais, dependiendo de sise
aplicaelagotamiento nacional, regional o internacional:

» Agotamiento nacional: El titular no puede controlarla venta de productos dentro del mismo
pais unavez que ha sido comercializado alli. Sinembargo, sipuede oponerse aimportacio-
nes de productos originales desde otros paises.

» Agotamientoregional: Después de la primera venta enlaregion, los derechos sobre el pro-
ducto se agotan,lo que impide la oposicidn alasimportaciones paralelas dentro de esare-
gién. Sinembargo, aun se puede evitarlaimportacion desde fuera de laregion.

» Agotamientointernacional: Los derechos se agotan unavez que el producto ha sido vendi-
do encualquier parte delmundo por el titularo con su consentimiento.

Para sabercéomo se aplica esto en cada pais, se recomienda consultar con oficinas nacionales
de propiedad intelectual o abogados especializados en este tema.

Elagotamiento de los derechos de Ply sus efectos enla estrategia de exportacion
ydedeterminacion de precios

Muchas empresas establecen precios diferentes para un mismo producto en distintos paises,
dependiendo delpoderadquisitivolocal. Sisuproducto,ouno fabricadoporunaempresacon
sulicencia, se vende aun precio mas bajo en otro pais, alguien podriacomprarlo allie importar-
lo asupropio pais paravenderlo aun precio mas bajo que el suyo. Esta practica seriaaceptable
si su pais aplica el principio de agotamiento internacional de los derechos de propiedad inte-
lectual, es decir, si no puede impedir la reventa del producto una vez que ha sido vendido en
otro pais. Esto puede influir en su estrategia de exportaciony fijacion de precios.
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59. ;Cuando deberia solicitar la proteccion de
mis derechos de propiedad intelectual en el
extranjero?

Elmomento adecuado parasolicitarlaproteccidndelos derechos de propiedadintelectual en
otros paises es clave y depende de varios factores, como:

» Lacercaniadellanzamiento del producto.

» Losrecursos financieros disponibles para proteger sus derechos en el extranjero.

>

» Laposibilidad de que otros copien oimiten su producto.

» Eltiempo que llevaregistrarlos derechos enlos paises deinterés.

Esimportante teneren cuenta estos factores para evitar pagar costos innecesarios por prote-
gerlos derechos demasiado pronto o perder plazosimportantes al solicitar la protecciénenel
extranjero.

Si solicita la proteccion demasiado pronto

Solicitar la proteccidn de patente en varios paises puede resultar onerosoy es importante no
iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastarda mucho dinero en tasas de solici-
tud, costos de traduccién o de mantenimiento en una etapainnecesariamente tempranade la
comercializacion.

Si solicita la proteccion demasiado tarde

Es importante no esperar demasiado para solicitar la proteccidn de la propiedad intelectual
porvarias razones:

» “Primer solicitante”: Enla mayoria de los paises, quien presentala solicitud primero obtiene
los derechos. Siespera demasiado, alguien mas podria solicitar la proteccion paralamisma
invencidén o marcay obtenerlos derechos antes que usted.

» Divulgacién prematura: Silanza un producto o revela detalles sobre suinvencion, ya podria
serdemasiado tarde para protegerlo, ya que pierde el requisito de novedad necesario para
obtenerlos derechos. Sin embargo, esto no aplica alas marcas, que puedenregistrarse in-
cluso después de haber sido usadas en el mercado (aunque es mejor registrarlas pronto).

» Derecho de prioridad: Si solicita proteccion en un pais, tiene entre 6 y 12 meses para soli-
citarla en otros paises sin perder la prioridad. Esto significa que las solicitudes realizadas
durante este periodo se consideran como si fueran del mismo dia de la primera solicitud.
Pasado este plazo, podria perderlanovedady no obtener protecciéon en otros paises.
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Plazos de prioridad:

» Patentes: 12 meses desde laprimera solicitud. Siusa el sistema PCT, tiene hasta 18 meses.
» Dibujosymodelosindustriales: 6 meses.

» Marcas: 6 meses.

El derecho de prioridad le da tiempo para decidir en qué paises desea proteccidn, pero debe
cumplirconlos plazos establecidos parano perderla oportunidad.

Los derechos de autor y derechos conexos

Esimportante elegirelmomento adecuado pararegistrarlos derechos de autor, especialmen-
teenlos paisesdonde esposible hacerlo. Registrarlos derechosde autorlo antes posible (pre-
feriblemente antes de empezar a exportar el producto) tiene muchas ventajas. Ademas, para
ciertos productos, es recomendable registrar las obras protegidas con una sociedad de ges-
tion colectiva. Siya haregistrado los derechos en su pais, es probable que su organizacién de
gestidn colectiva tenga acuerdos con otras organizaciones internacionales para distribuir las
regalias de manerajusta.
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60.;Como proteger mis derechos de
propiedad intelectual en el extranjero?

Existen tres formas principales de solicitar proteccién de los derechos de propiedad intelec-
tual (Pl) en otros paises:

Via nacional:

Se puede solicitar proteccion directamente en cada pais, presentando una solicitud ante las
oficinas nacionales de Pl. Cada solicitud debe ser traducida alidioma local, y se debera pagar
las tasas correspondientes. En el caso de las patentes, generalmente se necesitara la ayuda
de un abogado o agente especializado. Si esta evaluando la viabilidad de unainvencion o ex-
plorando mercados de exportacion, este proceso puede sercostosoy complicado, especial-
mente sidesea proteccionenvarios paises. Enesos casos, los sistemas de proteccioninterna-
cional gestionados porla OMPI pueden seruna opcién mas sencillay econdmica.

EnelcasodeBolivia, el sistema es territorial, porlo que se recomienda proceder al registro pri-
mero localmente y posteriormente analizar los costos y procedimientos de los paises miem-
bros de la Comunidad Andina.

61. ;Es valida la 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. Para
efectosdeoponibilidadfrente aterceros se deberegistrarante el Servicio Nacional de Propie-
dadIntelectual.

No existe un procedimiento internacional para registrar los derechos de autor como ocurre
con patentes, marcas o disefos. Sin embargo, muchos paises tienen oficinas nacionales de
derechos de autor que permitenregistrarlas obras, lo que puede ofrecerventajas practicas. El
registro puede servir como prueba en caso de disputas legalesy, en algunos paises, es nece-
sario para ejercer ciertos derechos, comoen EE. UU., donde elregistro esimprescindible para
poderreclamardafosy perjuicios.

Aunqgue los derechos de autor estan protegidos automaticamente en los paises miembros del
Conveniode Bernasinnecesidad deregistro, registrarsuobraenoficinas nacionales puede ser til.
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62. ;Qué puedo o debo hacer si descubro que
se estan violando mis derechos de propiedad
intelectual?

Cuandolos activos de propiedad intelectual (Pl) de suempresatienenvalor, existe elriesgo de
que otros los utilicen sin su permiso. Si esto sucede, ;qué puede hacer? ;Cémo decidir entre
las diferentes opciones disponibles? Aquile presentamos algunas recomendaciones:

» |ldentificarlainfraccion:

® ;Quiénestdinfringiendo sus derechos?
® ;Cudleselalcance del problema?
® ;Estalainfraccionaumentando?

® ;Quépérdidashatenido o podriatenersuempresa?
» Opcionesdisponibles:

® |gnorarlainfraccién: Sila pérdida parece minima, puede decidirno actuar. Silainfrac-
cidncrece, esimportante identificaralosresponsablesy tomarmedidas rapidas.

® Evaluarcostosy ventajas: Considere las posibilidades de éxito enunjuicio, el costo de
abogados, ylos dafios que podria obtener sigana.

® Revisarcontratos: Sitiene acuerdos conlaempresainfractora, verifique si hay clausu-
las de mediacion o arbitraje para resolver la disputa sin ir a juicio. A veces es posible
negociarsinun contrato formal.

» Accionesiniciales:

® Enviaruna carta de advertencia: Puede enviar una carta formal (con ayudalegal) al in-
fractor parainformarle del conflicto y proponer una solucion. Esto suele funcionar en
casos deinfracciénnointencional.

® Buscarayudade autoridades: Encasos graves como lafalsificacion o pirateria, es me-
jorinvolucraralas autoridades para detenerlainfracciony preservar pruebas.

® Procedimientos legales: Si decide proceder por la via judicial, los tribunales pueden
imponer sanciones civiles (dafios y perjuicios, érdenes judiciales) e incluso penales
(multas o carcel encasos graves deinfraccién).

» Consultar a un experto en Pl: Antes de tomar medidas, es recomendable consultar con un
abogado especializado en Pl para elegirla opcién mas adecuaday econdmica. También es
importante registrar sus derechos de Pl conlas autoridades aduaneras, especialmente sila
infraccioninvolucra productosimportados.
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Enresumen, tome eltiempo necesario para evaluar el problemaylas opciones disponibles an-
tes de actuar, paraproteger eficazmente sus derechos de Pl.

63. ;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?

Elprincipal objetivo de protegerla propiedadintelectual (Pl) es asegurar que suempresa obten-
gabeneficios de susinvencionesy creaciones. Sinembargo, estos derechos solo seranvaliosos
sise hacencumplir; sino, losinfractores podran aprovecharse deltrabajo que usted harealizado.
Muchas veces, sololaamenaza de hacervaler estos derechos puede disuadiralosinfractores.

Razones para ejercerlos derechos de Pl:

» Mantenerlavalidezde sus derechos ante las autoridades.
» Evitar que se siganinfringiendo sus derechos en el mercado, protegiendo sureputacion.

» Solicitarcompensacion por pérdidas causadas porinfracciones.

¢Quién esresponsable de hacer cumplir los derechos de PI?

El principal responsable de hacer valer los derechos de Pl es el titular de esos derechos. Es su
responsabilidadidentificarlasinfraccionesy decidirqué medidas tomar.

Sinembargo, los gobiernos también tienen un papelimportante. Sonresponsables de crearins-
tituciones que ayuden a hacer cumplir estos derechos, como los tribunales, oficinas de Ply au-
toridades aduaneras. Las autoridades aduaneras, por ejemplo, pueden detener productos fal-
sificados o pirateados enlas fronteras, a peticiéon del titular de los derechos o por orden judicial.

64. ;Como pueden las autoridades aduaneras
ayudar a prevenir o impedir la violacion de mis
derechos de propiedad intelectual? ;Tengo
que notificarlo por adelantado?

En Bolivia, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden solicitar la asistencia del
SENAPIlylas autoridades aduaneras para detener mercancias sospechosas de serfalsificadas o
pirateadas. Esto es posible mediante un aviso sobre las marcas y derechos de autor protegidos.
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Lasautoridadesaduaneras puedenretenerproductos durante 10 dias habiles paraverificar sihay
infraccion. Sise confirma, se debe presentar una Accion de Infraccidn. Las medidas de frontera
también estanreguladas porla Decision 486 de la Comunidad Andinay los principios del Acuer-
do sobre los ADPIC.Enrelacién conlas medidas de aplicacion en frontera, la mayoria de los pai-
sesaplicanlas prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (Articulos 51a 60).

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

EnBoliviatodoslos procedimientosventilados ante el SENAPIsonde indole administrativa, por
ser esta autoridad netamente administrativa. Esto acelera los plazos y simplifica la resolucion
de procesos que de otra forma serian llevado a cabo ante una autoridad jurisdiccional, como
en otros paises. En el caso de las demandas de oposicidn, cancelacién y nulidad, todas son
llevadas ante la Direccion de Propiedad Industrial, y en el caso especifico de las Acciones de
Infraccidn, ante la Direccion Juridica de la misma entidad.

Litigar en un tribunal puede ser costoso, especialmente si sus derechos de propiedad inte-
lectual han sido infringidos por varios competidores en diferentes paises. En lugar de recurrir
a multiples tribunales, es recomendable considerar la resolucién de disputas de manera an-
ticipada, como parte de sus contratos. Una opcidén mas econdmicay rapida es usar métodos
alternativos de resolucién de conflictos, como el arbitraje o lamediacion.

» Arbitraje: Es menos formal que un juicio y sus decisiones son mas facilmente aplicables a
nivelinternacional.

» Mediacion: Las partes tienen control sobre el proceso y puede ayudar a mantener buenas
relaciones comerciales. Sinembargo, elmediadorno tiene poder paraimponer decisiones.

Ambos métodos pueden ser mas baratos y rapidos que unlitigio, y pueden seruna opcidén mas
conveniente, especialmente siestanincluidos enlos contratos desde el principio.

El Centro de Arbitraje y Mediaciéon de la OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI es una opcidn Util para resolver disputas de pro-
piedad intelectual sin recurrir a los tribunales. Ofrecen servicios adaptados a las necesidades
de empresas, incluidas las PYME, y proporcionan cldusulas recomendadas paraincluiren con-
tratos, facilitando la resolucion de futuros conflictos sobre propiedad intelectual. Estas cldu-
sulassoncomunes enacuerdosdelicencias, patentes, franquicias, distribuciény otros contra-
tosrelacionados conlapropiedadintelectual.
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Paramasinformacion, puede consultar el sitioweb de la OMPI: Centro de Arbitraje y Mediacion
dela OMPI.

EnBolivia, el Centro de Arbitraje y conciliacion de la Camara Nacional de Comercio esrecono-
cido en la actualidad a nivel nacional e internacional como el principal ente administrador de
procesos de este tipo enla Republica de Bolivia, no solo porque ostenta la categoria de Sec-
cion Boliviana de la Comision Interamericana de Arbitraje Comercial - CIAC y de Capitulo Na-
cional de la Comisidn de Mediaciony Arbitraje del Centro de Camaras de Comercio del MER-
COSUR, sino también, por el volimen e importancia de procesos que se atienden. (https://

arbitraje.bo/)

Asimismo, encontramos el Centro de Conciliacion y Arbitraje Comercial de la Camara de In-
dustria, Comercio, Serviciosy Turismo de Santa Cruz (CAINCO), que hatrascendido las necesi-
dadeslocales,integrando a Santa Cruz, sus empresasy profesionalesaunhubinternacional de
negocios. Conelcrecimientodelainversionextranjeraenlaregion, el centrohadesempefado
un papel vital en la resolucion de conflictos, ayudando a las empresas a resolver disputas sin
recurrir a litigios prolongados.

Al amparo de los principios de celeridad, economia, eficiencia, flexibilidad, imparcialidad, in-
dependencia, y voluntariedad de las partes, el CCAC se ha convertido enunrecursoinvaluable
paralas empresasy personas que dia a dia depositan su confianza en una némina de arbitros
probay transparente que incluye expertos nacionales e internacionales, reflejando su capaci-
dad para abordarunavariedad de conflictos conun enfoque integral.
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66. ;Es preciso que obtenga una valoracion
de mis derechos de propiedad intelectual?

Lapropiedadintelectual (Pl)es cadavezmasvistacomounactivo clave para el éxito delasem-
presas. Evaluar correctamente los derechos de Pl puede generarvalor, pero esimportante en-
tenderladiferenciaentre el precioy elvalorde unactivo de Pl:

» Precio: Eslo que uncomprador esta dispuesto apagarenuna transaccion, influido por fac-
torescomolademandaylacompetencia.

» Valor: Esuna cifra calculada con métodos especificos, que refleja el verdadero impacto del
activo, independientemente del precio de venta.

LavaloraciondelaPlnosoloayudaalas empresas agestionar mejor sus activos, sino que tam-
bién es util como base para negociaciones, especialmente cuando se compran o venden ac-
tivosdePI.

Antes devalorarsuPl, considere:

» ¢Porqué quiere evaluar sus derechos de PI?
» ¢Cuando utilizard los resultados de lavaloracién?
» ;Qué derechos de Plseranevaluados?

» ;Quémétodo de valoracion utilizara?

Factoresclave enlavaloracionde Pl;
» Coberturayfortalezadelaproteccion: Unapatente o activo conproteccionenvarios paises
y mecanismos de observancia fuertes tendra un valor mayor.

» Codificacidnyusodelainformacién: Silainformacidonen el producto estad biencodificaday
se puede usarde manera eficaz, esto puede aumentar suvalor.

» Dificultad para infringir los derechos: Si es dificil infringir los derechos de PI, esto también
puedeincrementarsuvalor.

» Productos alternativos: Siexisten productos similares protegidos porPI, esto podria reducir
elvalor de suproducto.

Es esencial que las empresas analicen estos aspectos para entender cémo afectan el valor de
sus productosy activos dePI.

El precio de un activo de propiedad intelectual (PI) no es algo fijo o inmediato. Es el resultado
deuncomplejo conjunto de factores queincluyenno solo el valor percibido porelcomprador,
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sinotambiéncémolas partesinvolucradas enlatransaccionvaloran el futuro potencial, elries-
goy el contexto delmercado.

Aquite dejounamanerade entender el pitch detras del precio de un activo de P!I:

La historia detras del precio de un activo de PI

» El punto de partida: el valor percibido El precio de un activo de Pl empieza por la percep-
ciondel comprador sobre lo que esta adquiriendo. Un compradorno solo esta comprando
unaideaounproductoregistrado, sinolaposibilidad de transformaresaideaenunaventaja
competitiva en el mercado. Si se trata de una patente, por ejemplo, el precio puede estar
determinado porcudnunicay valiosa es esainvencidn paraun mercado especifico.

» Elpotencial futuro Un activo de Pltiene valor principalmente porlo que puede generarenel
futuro. Elcompradorno solo estad pensando enlo que paga hoy, sino en el retorno potencial
de esainversion. Esto puede incluiringresos porlicencias, la capacidad de vender produc-
tos o servicios basados en esatecnologia, o eluso de esa Pl parabloguearacompetidores.

» La exclusividad y control Cuando adquieres un activo de PI, como una patente o marca
registrada, estds comprando exclusividad. Es decir, la capacidad de controlar quién mas
puede usar esa tecnologia, nombre o disefio. Esto puede significar barreras de entrada al-
tas paralacompetenciaylaoportunidad de dominarunnicho oincluso unmercado entero,
lo cualjustificaun precio mas alto.

» Los riesgos involucrados El precio también esta influenciado por los riesgos que el com-
prador esta dispuesto a asumir. Un activo de Pl podria no ser 100% seguro o podria haber
desafios legales, como la posibilidad de que un competidor desafie la validez de la patente
omarca.Loscompradores ajustan suofertaenfunciénde cuanto estandispuestos aasumir
estosriesgos.

» El contexto de mercado El mercado en el que se mueve el activo es clave. Sila Pl es crucial
paraunaindustriaconaltademanda,comolatecnologia, labiomedicina o el entretenimien-
to, es probable que el precio sea mas alto. Ademas, la existencia de productos alternativos
con Pl similar puede reducir el valor de un activo. Sila Pl esta protegida por varias jurisdic-
cionesy la demanda es alta, el valor aumenta, ya que hay mayor seguridad juridica y mayor
alcance de mercado.

» LanegociacionAlfinal, el precio también esta determinado porlahabilidad de negociacion
de ambas partes. El vendedor puede sentir que su activo vale mucho mas, mientras que el
comprador buscara pagar lo menos posible. La negociacién puede basarse enla urgencia
delatransaccion, ladisponibilidad de alternativas, y la capacidad de las partes parallegara
unacuerdo mutuo.

//Mé6//



La clave parala Propiedad Intelectual

67. ;Cuando y 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:

» administracioninternade sucarterade PI,

» concesidndelicencias,

» fusiones o adquisiciones,

» cesion(venta)de activos de PI,

» comprade activosdePI,

» conclusiénde acuerdos de empresas mixtas,

» establecimiento de alianzas estratégicas,

» obtenciénde fondos,

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

Los motivos porlos que se valoraun activo de Ply el tipo de activo (como una patente) pueden
influiren elmétodo de valoracién elegido. Elvalor de la Pl puede variar segun el método utiliza-
do, y esto también depende de factores como la experienciay la disponibilidad de datos para
aplicarun método especifico.

Porejemplo, una patente podria tener mas valor sino hay tecnologias alternativas que la superen
enelmercado. Poreso, es clave entenderbienla tendencia del sectoralvalorarunactivo de Pl.

Es fundamental que una empresa sepa por qué y cuando debe valorar su propiedad intelec-
tual. Tenerunaideabasicadelosinstrumentos de valoracidon ayudara a tomar decisionesinfor-
madasy abuscarelasesoramiento adecuado.

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

Existen varios métodos para valorar los activos de propiedad intelectual (Pl), y cada uno tiene
ventajasy desventajas. Los métodos mas comunes son:

» Método basado eningresos: Este es el mas usado y se enfoca en los ingresos futuros que
generara el activo de PI, calculando el flujo de caja actualizado. Una variante es el método
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de ahorro en regalias, que estima cuanto se ahorraria al no tener que pagar regalias por el
uso del activo. Elinconveniente principal es que es un método complejo.

» Métodobasado encostos: Este método estima elvalordelactivode Plenfunciéonde cuan-
to costariarecrearlo. Tiene variantes como:

® Costodereproduccion: Calculalos costos actuales parareproducirel activo.

® Costodesustitucion: Estimael costo de adquiriractivos similares. Este método puede
sertil, peroamenudonorefiejaelvalorreal delactivo, ya que el costo de desarrollono
siempre se corresponde con el valordel producto final.

» Método basado en el mercado: Este método valoraun activo segunlo que untercero estaria
dispuesto a pagar por él. Es simple y se basa en lainformacién del mercado, pero no siempre
tiene en cuentalas caracteristicas especificas de unatransaccidn. Variantes incluyen:

® Comparacion de ventas: Se compara el activo con uno similar en el mercado, aunque
cadatransaccionesunicay puede serdificilencontraruna comparacion precisa.

® Tipos deregalias normalizados: Usa tasas estdndar de regalias que se aplican en cier-
tos sectores.

» Métodos basados enlavaloracionde opciones: Utilizados especialmente ensectorestec-
noldgicos y farmacéuticos, estos métodos valoran activos de Pl como si fueran opciones
de compra. Aunque potentes, son complejos.

» Lametodologia mas utilizaday conocida como es el método de flujo de Caja Descontado
(DFC, ensussiglas eningles), el cual considera el valor presente de todos los flujos de caja,
que se pronostica generarala propiedadintelectual en el futuro, posee un gran problema al
intentarresponder preguntas tales como: ;Cual esla vida util de este activo? o ;Como pue-
do pronosticarlosingresos?, ademas este método es cada vezmas ajeno a este tipo de va-
loraciones.

Después de analizar estos métodos, sin considerar el riesgo de capital, se puede ver las dife-

rentes desventajas que cadauno presenta, lo que hace que sean obsoletos almomento de va-
loraruna propiedadintelectual.
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69. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual a financiar mi empresa?

Los activos de propiedad intelectual (Pl) pueden ser clave para atraer financiacién para suem-
presa.

Cuandouninversor,como unbanco, una firmade capital deriesgo o un prestamista, evallauna
solicitud de préstamo o inversion, se fija en varios factores. Querra asegurarse de que su pro-
ducto o servicio tenga un potencial real de comercializacién, lo que implica:

» Que latecnologiano esté disponible aun precio mas bajo,
» Que hayademandaparael producto,y

» Que no haya obstaculoslegales o de otro tipo que impidan la comercializacidn.

Para asegurarlainversién, especialmente coninversores de capital de riesgo, es esencial pre-
sentaruna estrategia de Pl sdlida. Estoincluye:

» Documentacion sobre solicitudes de P,
» Informacién que demuestre que sutecnologia noinfringe patentes existentes,

» Acuerdosdelicenciaquele permitanusarlatecnologianecesaria paracomercializarel pro-
ducto.

Tener derechos de Pl sobre sus innovaciones otorga exclusividad y puede aumentar su cuota
de mercado si el producto tiene éxito. Una patente valiosa, por ejemplo, puede abrir puertas a
multiples oportunidades de financiacién.

Aungue cada inversor valorara los activos de Pl de manera diferente, hay una tendencia cre-
ciente de que los inversores buscan empresas con carteras de Pl bien gestionadas. Esto se
debe a que los activos de Pl son vistos cada vez mas como una fuente de ventaja competitiva
paralas empresas.

Cuando estas instituciones evallan una solicitud de préstamo o inversion, mas alld de los fac-
tores tipicos (demanda, obstaculos legales, etc.), también analizan los ingresos actuales o fu-
turos que laempresapuede generarapartirde sus activosintangibles, como patentes, marcas
y derechos de autor. Este analisis se centraenevaluarla capacidad de laempresapara generar
flujo de efectivo de forma constante y predecible, lo que la convierte enun deudorconfiable.

Elanalisis deriesgo se basa envarios puntos clave:

» Potencial de Generacion de Ingresos: Los activos de Pl, como una patente innovadora,
pueden generar ingresos a través de licencias, ventas o acuerdos comerciales exclusivos.
Siestos activos estan bien gestionados, losingresos futuros pueden ser previsibles, lo que
reduce elriesgo para el prestamista.
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» Evaluacion de la Exclusividad del Producto: Tener derechos de Pl solidos otorga una ex-
clusividad en elmercado, lo que garantiza una mayor cuota de mercadoy estabilidad finan-
ciera. Esto se traduce eningresos mas seguros, ya que los competidores no pueden copiar
facilmente latecnologia o marca.

» Proteccidn ante Riesgos Legales: El andlisis financiero también contempla sila empresa ha
tomadomedidas paraprotegersuPlyevitarproblemaslegales,comoinfracciones de paten-
tes. Estoreduce elriesgo de demandas costosas que podrian afectarlosingresos futuros.

» EstrategiadeMonetizaciondelaPI: Lasinstitucionesfinancierasvaloransilaempresatiene
una estrategia clara para aprovechar sus activos de PI. Esto puede incluir la venta de licen-
cias, acuerdos de distribucién o asociaciones estratégicas que generen ingresos, lo cual
aumentala probabilidad de que laempresa pueda hacer frente a sus deudas.

Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de financiar sus activos
(https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/ip-financing-the-ten-command-
ments-36433):

Identifique su propiedad intelectual: Entienda qué derechos protegen susideas: una patente
para funciones, un disefio para la forma, o una marca registrada. Sepa exactamente con qué
esta tratando al negociarlicencias o préstamos.

Lea la letra pequena: Revise cuidadosamente los términos de contratos financieros para pro-
tegersupropiedadintelectual. Asegurese de comprenderqué ocurre sinocumple conelpago.

Lleve registros claros: Mantenga documentacién adecuada, especialmente si recibid finan-
ciamiento publico, para evitar problemas futuros.

Reconozca sus limites: No intente hacerlo todo solo. Subcontrate o compre lo que no pueda
manejar eficientemente.

Tenga un plan B: Prepérese para contratiempos. Siempre considere escenarios alternativos y
evalle sielriesgovalelapena.

Lo que debe evitar:
No sea codicioso: A veces, asociarse o licenciar es mas rentable que intentar controlar todo
porsucuenta.

No ignore derechos ajenos: Asegurese de tener permiso para usar cualquier propiedad inte-
lectualrelacionada con su proyecto.

No subestime el mercado: Los productos innovadores pueden volverse obsoletos rapida-
mente. Searealista sobre suduraciénenelmercado.

No ignore la pirateria: Proteja sus derechos de autor, pero esté preparado para la fuga de in-
gresos debido a copias no autorizadas.

No pida mas dinero del necesario: Pida solo lo que realmente necesita para minimizar intere-
sesydeudas futuras.
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70. ;Pueden convertirse en valores bursatiles
los activos de propiedad intelectual?

Tomar préstamos basados en activos de propiedad intelectual (Pl) es una practica relativa-
mente nueva, que ha ganado terreno en algunos mercados especificos. Esta practicaimplica
convertiractivosintangibles, como patentes, marcas o derechos de autor, envalores financie-
ros gue se pueden usar para obtener financiacion.

Por ejemplo, las empresas pueden usar los pagos futuros por regalias de licencias de sus pa-
tentes o marcas como garantia para obtenerun préstamo.

Apesarde estos desafios, amedida que las empresas tecnoldgicas, especialmente en secto-
res como la biotecnologia o lainformatica, confian mas en sus activos de Pl como fuentes de
ingresos, las oportunidades parausarestos activos como garantiaaumentaran. Tambiénestan
surgiendo mas empresas de capital de riesgo dispuestas a aceptar Pl como colateral para fi-
nanciar proyectos. Esto indica una tendencia positiva hacia el uso de la propiedad intelectual
como unaformamas estable yvalorada de garantizar préstamos.

Un ejemplo famoso de esta practica es el caso de David Bowie, quien en 1997 convirtié los de-
rechos de sus futuras regalias por sumusica en valores, conocidos como “Bowie Bonds”. Esto
le permitié recibir una cantidad importante de dinero por adelantado, basada en los ingresos
futuros de su catalogo musical.

Otro ejemplo reciente es el de la cantante Taylor Swift, quien en 2020 vendid los derechos de
su catdlogo musical auna firmadeinversion, lo que le permitid recibir una gran suma de dinero
alinstante. Eneste caso, los derechos sobrelas grabacionesy composiciones de Taylor fueron
utilizados como activos para obtener financiacion inmediata. Este tipo de transacciones de-
muestra cdmo los ingresos por regalias de las canciones de un artista pueden convertirse en
unaforma de garantia para préstamos o ventas de activos.

A pesarde estos ejemplos, los préstamos basados en Pl siguen siendo limitados en compara-
cion conlos préstamos respaldados por activos tangibles, como bienes raices o maquinaria.
Esto se debe a que los activos intangibles, como las patentes, requieren un conocimiento es-
pecializado paravalorarlos correctamente, ylos prestamistas generalmente notienenla expe-
riencia técnica paracomprender suverdaderovalor.

Lasempresasde capitalderiesgo estdncomenzando averelvalorde estos activosintangibles
y estan dispuestas a aceptarlos como colateral en lugar de solo activos tangibles.

Este cambio esta impulsado por el crecimiento de las regalias por licencias y los flujos de in-
gresos derivados de la propiedad intelectual, lo que permite a las empresas usar estos flujos
de efectivo futuros para asegurar financiamiento. En resumen, a medida que la valoracién de
los activosde Plsevuelve mas precisay accesible, se abre unmercado creciente paralos prés-
tamosrespaldados porestos activos intangibles.
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71. La propiedad intelectual en el comercio
electronico

La propiedad intelectual (Pl) es clave para el comercio electrénico, ya que muchos productos
y servicios que se venden en linea dependen de ella. MUsica, fotos, programas informaticos,
disefios, sistemas de capacitacion y otros, estan protegidos por Pl y representan el principal
valor de estos negocios. Sinla protecciéon adecuada de Pl, los productos digitales pueden ser
robados, lo que podria destruiruna empresa.

La Pl también es lo que hace posible el funcionamiento del comercio electrénico. Las herra-
mientas que usamos enlInternet, como programasinformaticos, redes, disefiosyinterfacesde
usuario, son todas parte de la Ply suelen estar protegidas por derechos especificos. Las mar-
cas, que ayudan a las empresas a destacar y ganar reconocimiento, también son un aspecto
crucial, ya que estan protegidas porderechos de Plyleyes contrala competencia desleal.

En el comercio electrénico, las empresas a menudo necesitan licencias para usar diferentes
tecnologias en sus productos. Esto esimportante porque crear todoslos componentes de un
producto por simismo seria practicamente imposible. Poreso, las empresas suelen compartir
tecnologia a través de licencias, lo que facilita el desarrollo de productos de alta calidad. Mu-
chas de estas empresas son pequeiasy medianas empresas (PYME).

» Proteccionde Productos Digitales: Musica, fotos, software y otros productos digitales de-
penden de la propiedad intelectual (Pl) para evitarrobos que podrian afectar el negocio.

» Fundamento del Comercio Electronico: Herramientas como programas, redes, disefios y
marcas estan protegidas por Pl y permiten el funcionamiento de las plataformas en linea.
Las marcas ayudan alas empresas a destacary ganar confianza.

» Licencias para Tecnologia: Las empresas necesitan licencias para usar tecnologias de ter-
ceros, yaque crear todos los componentes de un producto seriainviable. Esto permite de-
sarrollar productosinnovadores sin grandesinversiones.

» Activos Intangibles y Valor Empresarial: Patentes, marcas, nombres de dominio, bases de
datosy software sonlos principales activos del comercio electrénico. Protegerlos es clave
paraaumentar el valory éxito del negocio.

» Avances en Pagos Digitales: Pasarelas de pago como PayPal y Stripe facilitan transaccio-
nes segurasy rapidas, vinculando la Pl con productosy servicios ofrecidos enlinea.

» Ventas en Redes Sociales: Plataformas como Instagramy WhatsApp ayudan a vender pro-
ductos, pero exigen proteger marcasy contenido para evitar el uso no autorizado.

» Reconocimientoy Diferenciacion: Las marcasregistradas son esenciales paradestacaren
unmercado competitivoy generar confilanza entre los consumidores.
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» Patentes e Innovacidn: Protegen tecnologias clave como sistemas de pago orecomenda-
ciones, permitiendo alas empresas mantener suventaja competitiva.

» Competitividad enlaEraDigital: Protegeractivosintangibles como derechos de autor, mar-
casy patentes es vital para mantenerse competitivoy aprovechar el comercio electrénico.

La Pl no solo aseguralarentabilidad de los negocios digitales, sino que también brinda herra-
mientas para maximizar el potencial del comercio electrénico en un mundo digitalizado.

En Bolivia, encontramos la Pasarela de Pagos del Estado (https://www.agetic.gob.bo/pasa-

rela-de-pagos-del-estado/), por ejemplo, como un conjunto de servicios informaticos que

automatizanlas operaciones de pago entre el ciudadanoylas entidades delestado paralaad-
quisicion de bienes o servicios, permite la integracién de pagos en linea, quitando con ello el
requisito tradicional de una boleta de pago evitando que el ciudadano debarealizar filas enlas
entidades bancarias para efectuarel pago porunservicio o producto del Estado.

Beneficios:

» Pagosenunsolopaso.
» Varios mecanismos de pago disponibles para el ciudadano.
» Informacién de pagos totalmente enlinea.

» Pagosseguros.

72. Integracion sencilla. ;Qué cuestiones
de propiedad intelectual intervienen en
la eleccion y registro de los nombres de
dominio?

Losnombres de dominio sonlas direcciones enlinternet que usamos paraencontrar sitios web,
como “wipo.int” para la OMPI. Con el tiempo, estos nombres se han convertido en una parte
clave de las marcas de las empresas, lo que ha generado conflictos. Por ello, es fundamental
elegirunnombre de dominio que no esté registrado como marca de otraempresa.

Registrar un nombre de dominio es una decisidon muy importante para su negocio, ya que per-
mite alos usuarios encontrar su sitio web. Puede elegirun dominio genérico (.com, .net, .org) o
uno mas especifico, dependiendo del tipo de sunegocio. También puede registrar sudominio
bajo el codigo de un pais especifico, como .bo para Bolivia.

La gestidn técnica de los dominios estd a cargo de la ICANN, pero los registros se realizan a
través deregistradores acreditados. Puede verificar siun dominio ya estaregistrado en su sitio
web o utilizando herramientas como Whois. Para dominios con cédigos de pais (ccTLD), debe
contactarconlaautoridad correspondiente de cada pais.
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Lareservay elregistro de unnombre de dominio bajoelccTLD. bo, se hard unicamente através
del sitio web www.nic.bo, mediante una cuenta de usuario, llenando el formulario correspon-
diente, documento que tiene caracter de declaraciénjurada.

73. ;Qué debo tener en cuenta al elegirun
nombre de dominio?

Segunseaellugardonde seregistre, puede elegirunnombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que seadistintivo, los usuarios probablemente podranrecordar-
loybuscarlo conmayorfacilidad. En condicionesideales deberia sertandistintivo que pudiera
protegerse también mediante la ley sobre marcas. Si elige como nombre de dominio una fra-
se muy comun (por ejemplo: “Buen Software”), suempresa tendra dificultades en ganarse una
buena reputacidn o buena voluntad con este nombre y aun mas dificultades en impedir que
otras empresas de lacompetencia 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 unnombre de dominio de la marca de otra persona es unainfraccién de lamarca
(fendmeno llamado también “ciberocupacion”), y su empresa debera transferir o cancelar el
nombre de dominioy ademas pagarunaindemnizacion pordafiosy perjuicios. Todoslos nom-
bres de dominio registrados en la categoria gTLD, por ejemplo .com, y muchos registrados en
los ccTLD, pueden ser objeto de un procedimiento de solucién de controversias (descrito mas
adelante) que permite al titular de una marca o marca de servicio impedir la “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 decidird si es preciso devolverle el nombre de do-
minio, y se pedird alos registradores que cumplan esa decision. Puede encontrarinformacion
sobre esta Politica Uniforme de Solucion de Controversias en el sitio Web de la OMPI Domain
Name Disputes (wipo.int).

Ademads de evitarmarcas comerciales, estambiénaconsejable evitarnombres de dominio que
incluyan términos geograficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), 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 proteccidéninternacional.
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74. ;Qué cuestiones de propiedad intelectual
deberia tener en cuenta al disenar y crear el
sitio web de mi empresa?

Uno delos elementos basicos delcomercio electrénico es el disefio y funcionamiento del sitio
web delaempresa. Al disefiary crear su sitio web, la primera cosa que debe teneren cuentaes
si es usted el titular de la presentaciény 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 esta autorizado a utili-
zar. Siusted se vale de un consultor o una empresa para el diseflo de su sitio web, verifique las
disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ;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 efectie
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 o instalacién del sitio web.

Necesitard un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para
utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, programainformatico, etc., que per-
tenezca aotrapersona.

El simple hecho de que usted obtenga material en Internet no significa que forme parte del
dominio publico. Tal vez deba conseguir una autorizacion para utilizar ese material. En muchos
paises, deberd comunicarse con una sociedad de gestion colectiva o asociacidn de artistas
paraobtenerun permiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni musica que no le pertenezca, a menos
que haya obtenido una autorizacién escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instru-
mento de comercio electrénico, y un servicio Util para sus clientes, pero en muchos paises no
existen leyes claras acerca de cuadndo y cdmo pueden utilizarse los enlaces. La practica mas
segura es solicitary obtener autorizacién del sitio web en cuestion antes de colocar el enlace,
especialmente sirealizaun “enlace en profundidad”, es decir, creaun enlace conuna pagina de
otro sitioweb que no esla paginainicial.
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Encuadre (Framing)

Elencuadre es una practica mas controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones
deotrositiowebenelsuyo,comosiformaraparte de supropio sitioweb. Obtengasiempre una
autorizacion escrita antes derealizarlo.

Ventajas de lainteligencia artificial

Las herramientas deinteligencia artificial (IA) ofrecen grandes beneficios parala creacidonrapi-
dade contenido:

» Respuestas naturales y contextuales: Generan respuestas alineadas con las dudas de los
usuarios.

» Contenidos inmediatos: Pueden crear textos en diversos tonos, temas y hasta en acentos
especificos.

» Reconocimiento de conversaciones previas: Algunas herramientas recuerdan interaccio-
nes anteriores, mejorando la coherencia.

» Acceso ainformacién global: Analizan paginas web pararesponder preguntas de formara-
pida.

» Multilinglismo: Estan disponibles envariosidiomas.

Gracias a estas caracteristicas, son ideales para ahorrar tiempo y generar contenido rapida-
mente. Sinembargo, no son perfectasy presentan ciertosriesgosy carencias:

Riesgos

» Propiedad intelectual: Los textos generados por IA son una mezcla de informacién dispo-
nible eninternet, lo que puede incluir contenido con derechos de autor. Antes de usar estos
textos, asegurate de noinfringirderechos.

» Usodeinformacionpersonal: Todo dato que proporciones alaherramienta puede seralma-
cenado yreutilizado. Siintroduces informacién sensible o de valor, podrias estar entregan-
do tutrabajo oideas al sistema.

Carencias

» Respuestasincorrectas oinventadas: LalAno siempre es precisa. Aveces ofrece respuestas
inventadas o desactualizadas, lo que puede ser problematico sino verificas lainformacion.

» Limitacionesentemasactuales: Suconocimiento sobre eventosrecientes puede serlimita-
doy susceptible a errores sies manipulada porusuarios.
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75. ;Como puedo proteger mis derechos

de propiedad intelectual enInternet? ;Queé
precauciones puedo adoptar para no violar los
derechos de propiedad intelectual ajenos?

Proteccion de derechos en Internet
Enlosltimos afos, ladescargailegalde musica, peliculas, software y otros contenidos ha crecido,

violandolas leyes de derechos de autor. Para proteger tu propiedadintelectual (Pl) enInternet:

» |dentificatu contenido: Usa avisos de derechos de autoroindicaciones de titularidad.
» Aclarausos permitidos: Informa qué puedeny no puedenhacerlos usuarios con tu contenido.

» Evita contenido no autorizado: No distribuyas material de terceros y asegurate de que tus
empleados comprendan esta politica.

Ademas, herramientas como marcasde aguay sistemas de gestiénde derechosayudanapro-
teger contenido enlinea.

Certificacionde productos

La certificacién garantiza que un producto cumple connormas especificas, mejorando la con-
fianza del consumidor.

Beneficios dela certificacion

» Cumplimiento normativo: Confirma que el producto cumple con estandares.
» Mayor confianza: Es confiable paracompradoresyreguladores.

» Ventajacompetitiva: Aumenta mercadosy mejoralareputacion.

Cdémoserealiza

Incluye pruebas, inspecciones y supervision de la produccidn. Las marcas de certificacion,
comolas deIBNORCA, validan el cumplimiento de normas.

Etiquetadoy envase
» Indicaciones geograficas: Protegen productos vinculados a su origen, como “Tequila” o
“Champagne”.

» Disefloy presentacion: Elenvase puede protegerse como dibujoindustrial, marca tridimen-
sional (ej. botellade Coca-Cola) o “trade dress” sies distintivo.

» Rasgosinnovadores: Los elementos funcionales del envase pueden patentarse.

Enresumen, protegertus derechos de Ply certificar tus productos fortalece tu marca, garanti-
za calidady mejora tu posicidon en el mercado.
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ANEXO1

Lapropiedadintelectual (Pl) esunrecurso esencial paralos pequeiosy medianos exportado-
res (PYMEs)y emprendedores, ya que les permite proteger susinnovaciones, diferenciandose
en mercados competitivos y accediendo a oportunidades de crecimiento y expansion. Esta
guia esta diseflada para ayudarles a identificar, proteger y maximizar el valor de sus derechos
dePl, tanto enmercadoslocales comointernacionales.

Importancia de la Propiedad Intelectual

La Pl abarca derechos como marcas, patentes, derechos de autor, disefos industriales y se-
cretos comerciales, los cuales otorgan a sus titulares proteccién frente al uso no autorizado de
sus productos eideas. Paralas PYMEs, gestionarla Plde manera adecuadaes fundamental por
diversasrazones:

» Diferenciacion: Una marcaregistraday un producto patentado permiten destacarse frente
alacompetencia.

» Valorde mercado: LaPlaumentaelvalordelaempresa, facilitando suventa oinversion.
» Acceso afinanciamiento: Los activos de Plpuedenservircomo garantia o fuente deinversion.

» Expansiéninternacional:LaPlabre puertasamercadosinternacionales mediante elregistro
y proteccion endiferentes paises.

Aspectos Clave para Exportadores y Emprendedores

» ldentificacién de Activos de Pl: Es fundamental que los emprendedoresy PYMEs reconoz-
can los elementos de su negocio que pueden ser protegidos por la ley, como sus marcas,
productos, procesos o tecnologia. La identificacidn temprana de estos activos ayuda a
crearuna estrategia de Pl sélida.

» ProteccidnenMercadosInternacionales: Paraprotegerlos derechos de Plfueradelasfron-
teras, es necesarioregistrarlas marcasy patentes en los paises destino. Existen herramien-
tasinternacionales, como el Sistema de Madrid paramarcasy el Tratado de Cooperaciénen
Materia de Patentes (PCT), que facilitan este proceso.

» Estrategias de Monetizacién: La Pl también puede ser una fuente de ingresos adicionales.
Através delicencias, franquicias o asociaciones estratégicas, las PYMEs pueden monetizar
sus activos de Pl, abriendo nuevos mercadosy generando oportunidades de negocio.

» Prevencion de Infracciones: Es crucial monitorear el uso de los activos de Pl para detectar po-
siblesinfracciones. Sise identificanviolaciones, es necesario tomar medidas legales para pro-
tegerlos derechos. Ademas, se debe tener cuidado de noinfringirlos derechos de Pl de otros.

» Gestiony Cultura de Innovacidn; Fomentar una cultura de innovacién dentro de laempresa
esclave paraaprovecharelvalordelaPl. Estoincluye capacitaralos empleadosy colaborar
conexpertos legales para gestionarde manera eficiente los activosintangibles.
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Beneficios paralas PYMEs y Emprendedores

Una gestidn eficazde laPlofrece numerosos beneficios paralas PYMEsy emprendedores, en-
trelos cuales destacan:

» Proteccién de inversiones: La Pl protege las inversiones eninvestigacion y desarrollo, ase-
gurando que lasinnovaciones sean valoradas.

» Generacién de confianza: Los derechos de Plrefuerzan la confianza de los clientes y socios
comerciales.

» Prevenciénde conflictoslegales: Una gestidon adecuada ayuda a evitar costosos litigios.

» Capacidad para negociar: La Pl mejora la capacidad de negociacién en contratos, acuer-
dosy alianzas comerciales.

Conclusion

La propiedad intelectual no es solo una herramienta legal, sino un activo estratégico que pue-
de marcar la diferencia en el éxito de las PYMEs y emprendedores. Incorporar la Pl en las es-
trategias empresariales, desde suidentificaciony proteccion hasta sumonetizaciény gestion
activa, es fundamental para asegurar un crecimiento sostenible y competitivo. Conla correcta
gestiondelaPl, las pequefasymedianas empresas puedenenfrentarconéxitolos desafiosde
los mercados globalizados.

ANEXO 2

Guias OMPI

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPly nacionales

» Directorio de oficinas OMPI

~

» https://camexbolivia.com.bo/

» https://www.senapi.gob.bo/

~

» https://ibce.org.bo/

M

https://cadex.org/

~

» https://www.probolivia.gob.bo/
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