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

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

Esta esunaadaptacion alanormativa de Chile del documento originario. Esta destinada a pe-
quenosy medianos exportadoresy alasinstituciones de apoyo al comercio de Chile,enellase
explican conceptosy principios basicos sobre la Propiedad Intelectual (Pl) ; abarca cuestiones
relativas a la titularidad de los derechos por los empleados, contratacion, licencias y transfe-
rencia de tecnologia; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la Pl al pre-
parar planes y estrategias de negocios, de comercializacidény de exportacion, y se ocupa de
la proteccion en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vinculos entre las reglamenta-
cionesy normas relativas ala Ply a la calidad; envasado y etiquetado, comercio electronicoy
aplicacién de laInteligencia Artificial; y considera los aspectos de los derechos de Pl relativos
alavaloraciény al financiamientoyla observancia.

Eldocumento originario se hamodificado pararesponderalalegislaciénnacional de Chile por
el Abogado Nelson José Campos. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribu-
tion-noncommercial 4.0 International (CCBY-NC 4.0). La Secretariadela OMPIno asumenres-
ponsabilidad alguna porlamodificacidn o traducciéon del contenido original.

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

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

Lagamadeinstrumentos que ofrece el 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, conlo cual: 1) disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los produc-
tos de la empresa; 2) aumentan las opciones practicas para comercializar productos nuevos
o mejorados; y 3) responda con mayor efectividad a las posibles violaciones de los derechos
de Pl. Asimismo, alinear su estrategia de Propiedad Intelectual con su estrategia de negocios
conllevamultiples beneficios, como el acceso a financiamiento; posibilidad de licenciarinven-
ciones, procesos y know-how; facilita los procesos de valoracion de activos y otros procesos
contables; permite accederabeneficios tributarios, y al ejercicio de ciertas acciones penales,
entre muchos otros.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuenta la Pl. En el actual
contexto econdmico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a conse-
cuencia del mejor acceso a las tecnologias modernas de la informacidn, los procesos inter-
nacionales de integracién regulatoriay comercial, y las comunicaciones, muchas PYME estan
orientando cadavezmas sus operaciones alosmercados de exportaciéon. Lamayoriade PYME
que preparanun plany una estrategia de exportacion se enfrentan con varios desafios. Deben
garantizarque suplany estrategia de exportacién tenganen cuenta adecuadamente todoslos
factores que puedanafectarsuventajacompetitivaenelmercadoolos mercadosobjetivo. Las
PYME que desean exportardirectamente, o mediante intermediarios, concediendolicencias a
terceros, o mediante el comercio electronico, deben asegurarse de que noviolanlos derechos
de Pl de otros al intentar sacar el maximo rendimiento de sus propios activos de Pl, o, dicho en
otras palabras, que cuentanconlalibertad de operarenun mercado determinado Porlo tanto,
deberanadoptarmedidas para proteger sus activos de Plentodoslos mercados deseados en
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el momento adecuado y de la manera mas eficaz en funcién de los costos. Si descuidan este
elemento pueden incurrir en sus operaciones comerciales en costos y riesgos evitables que
podrian ser muy perjudiciales para todala estrategia de exportacion de lasempresasy llegan-
doincluso a comprometer sumisma supervivencia.

Sinembargo, puede afirmarse que, en general, las PYME de todo el mundo no tienen muy pre-
senteslas cuestiones delaPly susimplicaciones para el desarrollo y disefio de los productos,
su entrega, su comercializacion, la obtencidn de recursos financieros, la exportacion o la con-
cesién de licencias o de franquicias. Una comprension fundamental de lo que constituye la Pl,
los medios para protegerlaylamanera de gestionar con eficacialos activos de Plson elemen-
tos esenciales paralas PYME en general y especialmente para las que se dedican al comercio
internacional, donde en general los riesgos son mas altos. Sin esta comprensién las PYME no
podrandesarrollarse eintegrarla Pl en sus estrategias de negociosy de comercializaciony ex-
portacion. Incluso las PYME que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso facil a
informaciony orientacion sobre el tema de la Pl desde una perspectiva empresarial. Enla ma-
yoriade los paises, los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en
instituciones de apoyo a las PYME, también estan insuficientemente equipados para prestar
asistenciaaestasempresasrespectoasusnecesidadeseintereses. Principalmente, porlafal-
ta de una comprension de la perspectiva y las necesidades de las empresas - se suele tener
una opticaexclusivamente formal, de patentes y marcas como objetivos finales,yno como ac-
tivos empresariales que deben seradministrados de manera eficaz.

Unaempresamoderna,independiente de sutamano, deberia sercapazde identificar supropie-
dadintelectualcomounactivointangible, un elemento clave de su patrimonio, que puede admi-
nistrar eficazmente para maximizar su potencial. Como mencionabamos anteriormente, es clave
alinearla estrategia de negocios delaempresa con su estrategia de Pl: basada en disefo, basa-
daenconocimiento, basada en estandarizacion, enventaja de primer entrante, enlicenciamien-
to, en secreto: en todas estas hipdtesis, es clave tener un asesoramiento competente, capaz de
dialogarenellenguaje delosnegociosy convertirse enun aliado de las gerencias modernas.
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Un entorno comercial intensamente competitivo

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

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

Decidirse a exportar

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

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

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

Los rasgos Unicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado dela
vision, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comercialesy
otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual.
Lapropiedadintelectual (Pl)esuntérmino que describe latitularidad sobre todo tipo de creacio-
nes intelectuales: obras artisticas, singos distintivos (marcas), invenciones, dibujos o modelos,
novelas, guiones, peliculas, codigo fuente, bases de datos, etc., que estan protegidos por di-
versas categoriasjuridicas: derechos de autor, patentes, marcas, dibujosy modelosindustriales,
etc. Existen una serie de tratados internacionales que regulan estas materias, y, adicionalmente,
cada pais tiene un conjunto de leyes que protegenlaPl, y un exportador debe conocerlas.

Es recomendable que el futuro exportador busque asesoramiento de especialistas o exper-
tos sobre este tema acudiendo a profesionales calificados en Pl antes de exportar productos
oserviciosbasadosenestasideas, dibujos o modelos, tecnologia, secretos comerciales o co-
nocimientos técnicos.
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Los derechos de propiedad intelectual son esencialmente territoriales, es decir, pueden ha-
cerse valer en un territorio fisico determinado. Es fundamental que los exportadores com-
prendan las leyes de Pl en los mercados extranjeros y aseguren que sus productos cumplan
conellas paraevitarinfracciones. Ademas, en algunos casos, podria ser masrentable exportar
unicamente laPl, comolicencias, en lugar del producto fisico.

Puedehabermuchos motivos paraexportarenasociacionconotros. 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 o indirectas.

Hay varias maneras de formar equipo con otros - desde alianzas estratégicas, empresas en
conjunto, concesioén de licencias, franquicias y la subcontratacién hasta filiales de propiedad
completa -y es probable que todas ellasincluyan la transferencia de uno o mas tipos de dere-
chosdePlolaconcesidondelicencias parasuuso.

Estassonsodloalgunasdelasrazonesporlas cuales el sistemadelaPlseaenunelemento esen-
cial parala preparacién 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 resguardaria?

El Acuerdo delos Aspectos sobre la Propiedad Intelectual y el Comercio (“ADPIC”), uno de los
Acuerdos Constitutivos de la Organizacién de comercio, tomaun enfoque pragmaticoy “defi-
ne” la propiedad intelectual de acuerdo con una serie de categorias: sefala en su Parte |, Arti-
culo1, que “(..) la expresion “propiedad intelectual” abarca todas las categorias de propiedad
intelectual que son objeto de las secciones 1a 7 de la Parte II”. Estas secciones son: Derecho
de Autory Derechos Conexos; Marcas de Fabrica o de Comercio; Indicaciones Geograficas;
Dibujos y modelos industriales; Patentes; Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos
integrados; yla Proteccion de laInformacion No Divulgada.

La Constitucion Politica de Chile tiene también un enfoque pragmatico: en su Articulo 19, la
Constitucién asegura a todas las personas: N° 24: “El derecho de propiedad en sus diversas
especiessobretodaclase debienes, corporalesoincorporales”. Acontinuacion, lo profundiza
ensunumeral 25:

(..) “Lalibertad de creary difundirlas artes, asicomo el derecho del autor sobre sus creaciones
intelectualesy artisticas de cualquier especie, por el tiempo que sefale laleyy que no serdin-
ferioral de lavida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paterni-
dad, laediciénylaintegridad de la obra, todo ello en conformidad alaley.
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Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas comer-
ciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo que esta-
blezcalaley”(..)

Finalmente, nuestro Cédigo Civil sefialaensu articulo 583 que “Las producciones deltalento o
delingenio sonuna propiedad de sus autores.

Esta especie de propiedad se regird porleyes especiales”.

Lasleyes especiales sontantas como categorias legales se sefialanen ADPIC: Derecho de Au-
tory Derechos Conexos, Marcas, Patentes, Disefios, Circuitos Integrados, Secretos Comercia-
les, Informaciénno Divulgada, Variedades Vegetales, y otras.

Como se puede apreciar, la Constitucion Nacional identifica un elemento primordial: la Crea-
cion. Agrandesrasgos, podemos decir que la Propiedad Intelectual, paralalegislacién nacio-
nal, esunaespecie de propiedad que se tiene sobre las creaciones delintelecto, que tiene re-
conocimiento constitucional,y seregula a través de leyes especiales.

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable
que la competencia intente, tarde o temprano, fabricar productos semejantes o idénticos. En
algunos casos la competencia podra aprovechar economias de escala, un mayor acceso al
mercado, mejores relaciones con los principales distribuidores o acceso arecursos primarios
mas baratos, y porellopodrafabricarunproducto semejante oidéntico aunpreciomasbajo, lo
que sometera alinnovador del producto o servicio original a unaintensa 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.

Imagine tambiénunasituaciondistinta: Ud. creaunnuevo producto, que es, o tiene ungranpo-
tencial de éxito comercial debido a ciertos elementos susceptibles de tenerresguardo, como
el disefo. Ud. no tiene la capacidad de escalar rapidamente la produccion, pero sicuenta con
unregistro de su disefio. Varios competidores se acercanaUd. con propuestas para manufac-
turary distribuir los productos en diferentes zonas geograficas. Ud concede licencias territo-
riales, y esos eventuales competidores son ahora sus socios. Este es un aspecto frecuente-
mente ignorado de la Pl: supoder para facilitar el comercioy las alianzas comerciales.

Este es elmotivo masimportante de que las pequenasymedianas empresas debanconsiderar
la posibilidad de proteger sulaborinnovadoray creativa aprovechando el sistemadelaPI, que
ofrece derechos exclusivos sobre lasinvenciones, dibujos o modelos, marcas, obras literarias
y artisticasy otros activosintangibles. La protecciénenvirtud delas leyes sobre Pl dala titulari-
dad de una determinadainnovacion u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibi-
lidades de que lacompetencia copie o imite el producto. Por “exclusivos”, debe entenderse la
potestad de autorizar o prohibir suuso porterceros.
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Activosintangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias: activos fi-
sicos - que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura - y activos in-
tangibles - que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta lasideas, estrategias,
planes de negocios, marcas, dibujos o modelosy otros frutosincorporales del talento creativo
einnovadorde unaempresa. Estradicional que los activos fisicos correspondan alaparte prin-
cipaldelvalordeunaempresa,y se hanconsiderado como elelemento principal para determi-
narlacompetitividad de una empresa en el mercado. Enlos Ultimos afos esto ha cambiado de
modo radical. Las empresas estdn comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles
sonyamas valiosos que sus activos fisicos. Es frecuente encontrar enlos rankings de capitali-
zacion bursatil a compafiias intensivas en activos intangibles, especificamente conocimiento,
talescomo Apple, Meta, Alphabet, Nvidiay otras'.

Hoyendiamuchasdelas principalesempresas de algunos sectores subcontratanlamayorpar-
te de lafabricacion a otras empresas y centran casi exclusivamente su actividad enla creacidn
de nuevos productosy dibujos o modelosy enlapromocidnde sus marcas (o marcas registra-
das) a fin de atraer a los clientes. Los productos se disefian en la empresa, pero la fabricacion
puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede ser
muy limitado, pero el valor de sus activosintangibles (como lareputaciénde sumarca, latitula-
ridad de derechos exclusivos a tecnologias esenciales o a disefios atractivos, o ambas cosas),
que son lo esencial de su éxito, es muy elevado. Piense en Apple, por ejemplo. Una compafia
globalliderentecnologia, que es capazde desarrollary fabricar sus componentesy productos
enformacoordinadaalrededordelmundo?. También puede pensarse enla colaboracion entre
ellaboratorio farmacéutico Pfizery la compania BionTech, que desarrollaron una exitosa vacu-
nacontrael COVID-19 enbase alatecnologia propietariade mRNA de esta Ultima®.

La proteccion juridica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI
hace posible eluso exclusivo de estos activos enlos negociosy convierte los activosintangibles
en derechos de propiedad exclusiva, sibien porun periodo de tiempo limitado. Para volveralos
ejemplos antes citados, las empresas que subcontratan o licencian la fabricacion de sus pro-
ductos puedenseguirhaciéndolo engranparte porquelo queimpulsalaventade sus productos
son sus disefios creativos, su tecnologia propia o sumarca o marcas registradas, todo lo cual es
su propiedad privada exclusiva gracias a la utilizacién efectiva de la proteccidén que ofrece el sis-
tema delaPl. En definitiva, la proteccion de la Plhace que los activos intangibles sean “algo mas
tangibles” al convertirlos en activos exclusivos. Por otro lado, y como veremos, la exclusividad
de laPropiedad Industrial necesita describir correctamente lasinvenciones, marcas, secretos, y
otras, demodo que se convierte enunvehiculo facilitadorde comercioy contratos, y proporcio-
naunaventaja social alrevelarlas tecnologias para su uso unavez caduque su proteccion.

Wéase, porejemplo, https://www.ambito.com/finanzas/ranking-cuales-son-las-10-empresas-mas-gran-
des-del-mundo-segun-su-capitalizacion-mercado-n5914926

2Véase “2024 supply chaininnovationreport”, disponible en: https://www.apple.com/supply-chain/

3Véase https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/pfizer-and-biontech-receive-us-
fda-approval-2023-2024-covid-19/#:~:text=The%20COVID%2D19%20vaccines%20(COMIRNATY, % 3B%20
COMIRNATY%200riginal%2FOmicron%20BA.
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2. ;De qué forma puedo resguardar mi
propiedad intelectual?

Segunseaelcaracterde sus activosintangibles, la ley le ofrece diferentes instrumentos juridi-
cos para protegerlos.

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

» Losdisefios creativos, incluidoslos disefos textiles, mediante la protecciondelos dibujosy
disefosindustriales;

» Lasmarcas, mediante la proteccidon de marcaregistrada;

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

» Las denominaciones de mercancias de una determinada calidad o reputacién atribuible a
su origen geografico, mediante la proteccidén de la indicacion geograficay denominacio-
nes de origen;

» Los secretos comerciales, mediante la proteccion de informacion no revelada de valor co-
mercial;

» Lasobrasculturales, artisticasyliterarias,ytambién, enlamayoriadelos paises, los programas
informaticosylarecopilacion de datos, mediante los derechos de autory derechos conexos.

La Pl se subdivide en general en dos ramas principales: 1) la propiedad industrial, que abarca
las primeras seis categorias de las siete indicadas supra; y 2) los derechos de autory derechos
conexos, que abarcan la Ultima categoria. Esimportante familiarizarse con esta terminologia.

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

Un producto, muchos derechos de PI

Ununico producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de Pl diferentes. Con-
sidere por ejemplo un teléfono celular moderno, o “smartphone”. Las infinitas funcionalidades
estan resguardadas por una serie de derechos alrededor del mundo: materiales del cuerpo y
la pantalla, microprocesadores, cdmaras integradas, derecho de autor sobre ringtones y otras
composiciones; aplicaciones; y un extenso etcétera. Un teléfono moderno es el resultado de
mas de 250.000 patentes*; las compafias tecnoldgicas suelen tener estrategias intensivas de
patentamiento, dado que quieren asegurarse de que podran utilizar sus desarrollos sin infringir
derechos deterceros. Paraevitar crisis de industria, producto de litigios y acciones comerciales,

4\éase https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=jolti#:~:text=Becau-
se%20a%20smartphone%20combines%20many,patent%20licensing%20company. %E2%80%9D).
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suelencrearse “pools” o paquetesdelicenciamientos abiertosalaindustria,donde muchos ofe-
rentes disponibilidad sus tecnologias a cambio de royalties cruzados. También se crean estan-
dares, paquetes tecnoldgicos complejos, que permiten asegurarlacompatibilidad entre dispo-
sitivos: uno delos mas conocidos es “WI-FI”.
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Fuente: https://x.com/EU_IPO/status/968071427692875776

Otro caso muy interesante es la cantidad de patentes y conocimiento dentro de cada vacuna
basadaen ARN mensajero (“mRNA”) contra el COVID-19, que se hicieron de uso masivo durante
la pandemia. Como puede apreciarse en la siguiente imagen, existe unared intrincada de di-
versas tecnologias, productores, instituciones académicas y comerciales, cuya combinacion
permite generarun farmaco eficaz contrauno de los mayores desafios de lo que va del siglo:
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Escoger la proteccion adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes utili-
zando diferentes combinaciones derechos y estrategias de Pl, esimportante que los empre-
sarios conozcan el sistemay puedan elegir con fundamento como desean proteger sus dere-
chos de un modo eficaz en funcién de los costos, a fin de evitar las copias e imitaciones de la
competencia.

Por lo tanto, quienes desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué caracteristicas
favorables de ventavan a tener probablemente sus productos. Dicho con otras palabras ;qué
hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad a los consumidores? O ;qué es
lo que distingue este producto de los productos fabricados por la competencia? ;Es un ras-
go técnicoinnovador? ;Es el dibujo o modelo del producto? ;Es lamarca? ;Son los elementos
creativos, artisticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede dar al empre-
sario una idea inicial sobre cémo debe proceder para proteger el nuevo producto y obtener
asila exclusividad del motivo o motivos mas probables del éxito del producto enelmercado. A
veces puede dominarununico aspecto; enotras ocasiones puede serunacombinacionde as-
pectos diferentes lo que induce al consumidor a adoptarla decisién critica de comprarun de-
terminado producto cuando hay toda una gama de productos competidores en oferta. Segun
seanlasrealidades delmercado, pueden dedicarse atenciényrecursos auno uotro aspecto, o
aunacombinaciénde tipos diferentes de derechos de Pl para un determinado producto.

Elanalisis estratégico debe considerardos aspectos:lasventajas quelaPlotorgaalaempresa,
y que es razonable hacer exclusivo (;Un proceso que disminuye costos? ;Nuevos elementos
de disefio? ;Nuevos materiales?; pero también aguellos que seran mas interesantes para los
consumidoresy aumentarian su disposicién a pagar.

Toda estrategia de PI, para asegurar su sostenibilidad y el éxito en el mercado, debe siempre ali-
nearsey ajustarse conla estrategia comercial de laempresa. Sila estrategiay valoresdelaempre-
sa pasan por ofrecer productos de calidad a bajo costo, debe enfocarse en hacer exclusivos los
elementos que hacen esto posible. Silos valores de la empresa son exclusividad y estilo de vida,
debereforzarse la estrategia de marca. Estos son sélo algunos ejemplos dentro de un universo de
combinaciones. Un buen asesor de Pl serd capaz de entender la estrategia comercial y explicarle
cémo alinearlasvisiones empresarialesy de mercado para optimizar su estrategiade PI.

Sea cual fuere la decisién final, siempre es aconsejable empezar revisando a lo menos la dis-
ponibilidad de una marca comercialy nombre de dominio. Aunque al principio pueda no tener
mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentard inmediata-
mente el valor de lamarcay se convertird en una parte esencial de laimageny laidentidad del
producto. jPero quiza entonces ya sea demasiado tarde! (Véase la pregunta 4.). Siempre es
conveniente asesorarse para tenerla seguridad de que podra efectivamente registrary utilizar
enelcomerciolamarca, tanto en su pais de origen como en mercados potenciales.
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3. ;Por qué debo tener en cuentala propiedad
intelectual al tomar la decision de exportar?

Al elaborar un plan de exportaciény antes de emprender la actividad exportadora, la mayoria
delasempresas pasan generalmente portodas o algunas de las fases siguientes, que resultan
fundamentales:

» ldentificar los mercados de exportacidén adecuados, y realizar los estudios pertinentes.
Siempre es bueno asesorarse por las agencias de promocién de exportacién, como Pro-
Chile,y Camaras de Comercio nacionales en el destino;

» Calcularlas necesidades delademanday delos mercados;
» Encontrarsocioslocalesy canales de distribucion;

» Adaptarel producto, sudisefio, marca o embalaje al nuevo mercado. Sisu producto o servi-
cioestecnoldgico, es conveniente hacerunestudio de factibilidad de operacion. Siingresa
aun mercado regulado, como venta de productos farmacéuticos, comestibles, maquilla-
jes, etc., debe conocer los requisitos regulatorios y las homologaciones que debera reali-
zar. Esto sueleincidiren obligaciones de etiquetadoy publicidad sobre sumarca;

» Negociaryfirmaracuerdoscontractuales conrepresentantes comerciales que se dediquen
alaexportacion, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciatarios, etc.;

» Determinarlos precios paradistintos mercados de exportacion;

» Presupuestarlos gastos de exportacionyrecaudarfondos;

» Efectuarlas disposiciones necesarias paraeltransporte delas exportaciones;

» Obtenerlos permisosyresoluciones de las autoridadesregulatorias pertinentes;
» Anunciary comercializar el producto enlos mercados de exportacion;

» Participarenferias comercialesuotro tipo de actos que se celebren en otros paises.

Existenvariasrazonesporlas que conviene que unaempresatengaencuentalascuestionesde
Pl alahora de planificar su estrategia de exportacién. En primer lugar, esta el hecho de que la
propiedad intelectual desempefia una funcidonimportante y a menudo fundamental enla ma-
yoria de las etapas sefialadas anteriormente. A continuacion, se facilitan algunos ejemplos a
modo deilustracion:

» Elpreciodel producto dependeraenparte delamedida en quelos consumidores del mercado
de exportaciénreconozcanyvalorenlamarca, asicomo de la existencia de productos similares
oidénticos (lo que podria estarlimitado pormedio de la proteccion de los derechos de PI).

» Alrecaudar fondos, poseer patentes sobre los aspectos innovadores del producto resulta
a menudo Util para convencer a los inversores, a los empresarios de capital riesgo o a los
bancosdelasoportunidades comerciales que presentael producto. (Véaselapregunta75.)
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» Paraadaptarel producto, su disefio, marca o embalaje alos mercados de exportacion sera
necesaria una labor creativa o inventiva que puede estar protegida mediante el sistema de
Pl, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.

» Enlanegociacionde acuerdos conlos socios tendra que teneren cuentalas cuestionesre-
lativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en caso de
gue el producto sea fabricado en otro pais o sea modificado, empaquetado o distribuido
porsocios de otro pais. (Véase la pregunta 49.)

» Lacomercializacién del producto dependera enormemente de laimagen de laempresa, plas-
mada fundamentalmente en sumarca, y si ésta no esta protegida seriaimposible o mucho mas
dificil hacervaler sus derechos al respecto en caso de copia o imitacién por parte de competi-
dores.Recuerde que ciertas palabras,imagenes, colores o combinaciones delos mismos pue-
dentenersignificados culturalmente muy distintos, incluso entre paises delaregion.

» Elmomento escogido para participarenferiasy exposiciones podrad dependerde siyahaso-
licitadola proteccion para susinvenciones o disefios, puesto que divulgar prematuramente la
laborinnovadorapodria ocasionarla pérdida delanovedad e impedirle solicitarlaproteccion
enuna etapa posterior (salvo que exista un “plazo de gracia” en determinadas circunstancias
enelpaisencuestion). (Véase lapregunta 31.). Esto depende delalegislacion de cadapais; en
Chile, cualquier divulgacion efectuada por el futuro solicitante de la patente o autorizada por
éste, no afectard sunovedad hasta por12 meses, siempre que se sefale enlasolicitud.

» Ademas, puede haberinformacién comercial confidencial relativa atodos o ala mayoria de
los elementos mencionados enlas etapasanteriores. Dichainformaciéonse beneficiarddela
proteccidéndel secreto comercial o delaproteccidén contralacompetencia desleal siempre
y cuando se divulgue Unicamente enfuncion delasnecesidadesytrashabersido firmadoun
acuerdo de confidencialidad o de no divulgacion. El plany la estrategia de exportaciénensi
son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estaran interesadas en que sigan
siendo confidenciales y no se divulguen alos competidores. (Véase la pregunta 38.). Es de
vital importancia que todo documento considerado confidencial sea marcado como tal, y
setomenlas correspondientes medidas fisicasy contractuales de resguardo.

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

Unatercerarazon paratenerencuentalas cuestiones de Ples que la proteccion de los derechos
de Pl puede facilitar el acceso de las empresas a nuevos mercados mediante la concesiéon de
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licencias, franquicias, el establecimiento de empresas de propiedad en conjunto otros acuer-
dos contractuales con otras empresas. Gracias a los derechos de Pl su empresa puede negociar
acuerdos paralaproduccion, comercializacion, distribucion o suministro de productosy servicios
enmercados de otros paises. Asimismo, esta estrategiale facilita un mayor poder de negociacion
alahorade negociarlicencias tecnoldgicas con otras empresas que pueden estarinteresadas en
las tecnologias, obras protegidas por el derecho de autor, disefios, marcas, etc., que usted posea.

Porultimo, sino se tienenen cuentalas cuestiones de Pl, pueden producirse pérdidasimportan-
tes sise considera que sus productosinfringenlos derechos de Pl de otros titulares en el merca-
do de exportacion de que se trate. Aun cuando unainvencion, disefio o marca no esté protegido
en su propio pais, esto no significa que alguien no lo haya protegido en el mercado de exporta-
cién, o algo que considere similar al punto de emprender acciones legales. Por ejemplo, cabe la
posibilidad de que su producto posea caracteristicas funcionales o estéticas que no estén pro-
tegidas en su pais de origen, pero que estén sujetas ala proteccién de los derechos de Pl de ter-
ceros enunmercado de exportacion. Segunlacomplejidad del producto o industria, un estudio
previo de libertad de operacién (Freedom to Operate o FTO, por sus siglas eninglés) puede ser
recomendable. También puede darse este caso enrelacidn conlas marcas.

Ademas, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un
acuerdo de licencia con otra empresa, obteniendo de este modo una licencia para vender un
productodadoensumercadonacional,carezcandelderechoavenderelproductoenlosmer-
cados de exportacion. En los contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el
ambito delalicenciay esimportante tenerencuentaestacuestiénalahorade negociardichos
acuerdos. (Véase lapregunta 47.)

4. ;Cuales sonlos errores relativos ala
propiedad intelectual que pueden cometer
los exportadores?

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

» Creer que la proteccion de la Pl es automatica y universal. Muchos exportadores creen que al
solicitar la proteccién de una marca, patente o disefio industrial en su propio pais ya estan au-
tomaticamente protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de Pltienen caracter
“territorial”, es decir, sdlo para el pais en el cual se solicitan-en otras palabras, las oficinas de
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»

»

»

propiedadintelectual unicamente otorgan proteccién paralajurisdicciénnacional (o regional)
pertinente. Un registro de marca en Chile no significa que cuente con el mismo en Argenti-
na. Unicamente enla esfera de los derechos de autor hay una proteccién ampliay automati-
caen grannumero de paises. Para saber cdmo solicitar la proteccién de Pl en el extranjero,
véase lapregunta 62.

Suponer que las legislaciones y procedimientos parala proteccion de los derechos de Pl
soniguales entodo elmundo. Aunque se ha producido unaimportante armonizaciondelas
legislaciones y procedimientos para la proteccién de los derechos de propiedad intelec-
tualentodoelmundo, existennumerosas esferasenlas que se producendiferenciasimpor-
tantes entre los paises. Los Estados Unidos sirven de ejemplo a ese respecto, puesto que
en ese pais 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 mismainvencidn en una fecha anterior), mientras que la mayoria de los demas paises - in-
cluido Chile - otorga patentes con arreglo al principio del primer solicitante (es decir, la pa-
tente se otorga a la primera persona que presenta una solicitud de proteccidn por patente
para unainvencion dada sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer durante o
después del proceso de registro).Igualmente, los plazos de oposicién, pago de tasas, pe-
riodicidad de derechos de mantencidén, y muchos otros, también pueden variar.

No verificar si una denominacién que se desea utilizar como marca ya ha sido registrada o
esta siendo utilizada por competidores en el mercado de exportacion. Si utiliza en otro pais
una marca que sea idéntica o similar a la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra
empresa podria considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es
posible que se pidaque deje de utilizardichamarca, o que se condene al pagode determinados
dafos porinfraccion, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercializa-
ciény exportacion de su empresa. Incluso puede procederse al comiso y destruccidén de mer-
caderias. Sera fundamental efectuar una bisqueda de marcas en el correspondiente mercado
de exportacion antes de iniciar sus actividades y preferentemente antes de seleccionarla mar-
ca,y, generalmente, nombres de dominio y usuarios de redes sociales. (Véase lapregunta 25.)

No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccion. Solicitar la proteccion de
la Pl en varias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puede resultar caro. Los sistemas re-
gionaleseinternacionales de proteccidn, cuando estandisponibles, sonunmedio eficazde so-
licitarla protecciondelaPlenvarios paises. Chile es parte del Protocolo de Madrid, que permite
centralizar el proceso de solicitud de marcas comerciales, asicomo del Acuerdo de Coopera-
cién en Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), que establece un sistema de “ventanilla Unica”
de solicitudy exameninternacional (previo a “fases nacionales” o revision en las oficinas de los
paises de interés), que permite un acceso facilen mas de 150 paises (Véanse las preguntas 62 a
64.). Otros tratados relevantes para Chile en materia de PI, que no necesariamente involucran
procedimientos, pero simaterias de fondo, es el acuerdo de la Unidn Internacional parala Pro-
teccidon delas Obtenciones Vegetales (UPOV, porsus siglas eninglés)y el Tratado de Budapest
sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos.
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»

»

»

»

Solicitar demasiado tarde la proteccion de la Pl en otro pais. En los mercados de expor-
tacién debe solicitar la proteccién 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 hacereferencia generalmente 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 o0 modelos industriales. En
caso de gue no solicite proteccion en esos paises durante el periodo de prioridad, podria
ser dificil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que co-
pien gratuitamente suinvencidon o disefio. (Véase la pregunta 61). También deben tenerse en
cuenta los tiempos de tramitacion de las oficinas locales, y sila solicitud otorga o no dere-
chos contra terceros en el tiempo que demora su obtencidn. Es muy importante la asesoria
local en esta materia.

Divulgar o publicar informacion demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de
confidencialidad o de no divulgacidn. Si usted divulga o publica informacién sobre su Ul-
timainnovacidon o sunuevo disefio a posibles socios comerciales, agentes de exportacion,
distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la proteccion o sin que exista un
contrato firmado en el que se exijala confidencialidad puede perderlos derechos sobre su
invencidn o disefio. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser conside-
rado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien mas pueda solicitar la proteccidén por
patente, excluyéndole a usted del uso de su propiainvencion, o que incluso loinspire airun
paso mas alld y solicitar una patente de tal complejidad que lo excluya del mercado parti-
cular,olo obligue a “inventar alrededor”. También puede sucederlo mismo en el casodelos
dibujos o modelosindustriales.

Infringirlos derechos de Pl de otros. Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber
verificado siinfringen los derechos de Pl de otros enlos mercados pertinentes. Por ejemplo,
siha obtenido licencias de tecnologia de otras empresas, deberad asegurarse de que tiene de-
recho aexportarel producto queincorpore dichatecnologiaafinde evitarinfringirlos derechos
deltitular. Eneste caso, es conveniente discernirtempranamentelaresponsabilidad delos cos-
tos de un estudio de libertad de operacién o FTO. Si se considera que sus productos infringen
los derechos de otros, podran ser retenidos en la frontera y podra impedirse o cancelarse por
completo sudistribucidn, lo cual puede resultar muy costoso 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 aotrasempresas, amenudo en otros paises. Sinembargo, puede ocurrirque lasem-
presas olviden registra sus derechos de propiedad intelectual en esos paises o de especificar
en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o0 modelos, las
invenciones, los programas informaticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el
de quesurjanmalentendidos acercadelatitularidad delos derechosde Plentrelaempresaque
subcontratalatareaylaempresacontratada paraejecutarla. (Véase lapregunta 43.)
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» Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no estan solici-
tadas o registradas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes. En lugar de
exportar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio
de unatasa Unica o deregalias. Amenudo, 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, es
importante 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
cldusulas adecuadas paraesclarecerquiénes eltitular de esos derechos. (Véaselapregun-
ta47). Unasolucion frecuente esincluirla obligacion de una de las partes de proceder al re-
gistroinmediato delos derechos enlajurisdiccion correspondiente.

» 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 paisy se dan cuenta posteriormente de que sumarca es inadecuada para ese
mercado especifico ya que: a) lamarca posee connotaciones negativas en el idioma o cul-
turalocalob)no esprobable quelamarcasearegistradaenlaoficinanacionalde Plsobrela
base delos denominados motivos absolutos. (Véase la pregunta 20.)

Por ejemplo, ciertas expresiones pueden ser consideradas contrarias alamoral y buenas cos-
tumbres. La solicitud nacional paralamarca “COCAINE”, parabebidas energéticas de clase 32,
fue rechaza poreste motivo en el aho 20115. Recientemente, fue rechazada en primerainstan-
cia una solicitud para la marca “PISCO CHILE”, para diversos productos y servicios, incluidas
bebidas alcohdlicas, sobre la base de lairregistrabilidad del nombre del Estado de Chile, y de
una Denominacion de Origen.

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 exportacidén y de que se
tomanlas medidasnecesarias paravelarporque a)no setome porsorpresaalaempresainfrin-
giendo los derechos de Pl de otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de
aprovecharse de la creatividady la capacidad inventiva de su propia empresa.

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

Es importante recordar que los derechos de Pl son “derechos territoriales” lo que significa que
engeneral sélo estan protegidos en el pais (por ejemplo, Chile) olaregién[porejemplo, alacce-
der al registro de marcas de la Unidn Europea] donde se ha solicitado y obtenido la proteccidn.

SFallodisponible en: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/cocaine_inapi.pdf?sf-
vrsn=f667c74b_2
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Por consiguiente, una empresa que ha obtenido el registro de su patentes, marcas o dibujos o
modelosindustriales en sumercado nacional, puede descubrirpronto que estos derechosno se
extienden automaticamente alos mercados de exportacidn, ano serque se hayan solicitadolos
mismos derechos enla oficinanacional (o regional) delaPldelmercado de exportacionencues-
tidny que estaoficinalos hayaconcedido. Paratenerinformacién sobrelamanerade protegersu
Plen el extranjero véase lapregunta 62.

Excepciones

Hay algunas excepciones a estanorma que vale la pena 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 sucumplimientoy potenciales accionesjudiciales contra terceros sera bastan-
te mas facily menos engorroso. Véase masinformacion sobre marcas enla pregunta19.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales
para su proteccién, como los derechos de autor y derechos conexos, no requieren para su
proteccidn el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artistica
o literaria (categoria que comprende también los programas informaticos) esta protegida au-
tomaticamente cuando se ha creado la obra o, en algunos paises, cuando ha quedado fijada
en alguna forma material. En cuanto ala proteccion en el extranjero, las obras creadas por na-
cionales oresidentes de un pais parte en el Convenio de Berna parala Proteccion de las Obras
Literarias o Artisticas o miembro de la OrganizaciénMundial del Comercio (OMC) o que residen
en estos paises quedaran protegidas automaticamente en todos los demas paises que son
parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmen-
te mas de 150 paises. Para mas informacion sobre los derechos de autory derechos conexos,
véase lapregunta 32.

Sinembargo, entodos los demas casos presentaruna solicitud de protecciénde los derechos
de Plesunrequisito previoimportante para conseguirla proteccién en otros paises. Como su-
cede amenudo conla proteccidondelaPl, es esencial adoptar medidas con la suficiente ante-
lacion parapoder:

» Cumplir los plazos de prioridad para solicitar los derechos de Pl en el extranjero (véase la
pregunta 61);
» Contarconaccionesjudiciales contraimitaciones o copias directas;

» Descubrir a tiempo si el producto que se exportara podria infringir los derechos de Pl de
otros titulares de derechos a fin de evitar los litigios caros o verse incapacitado para intro-
ducirel producto enelmercado deseado;
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» Hacermasfacillanegociacion delicencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con
otrasempresas sintemoraperderlos derechos de Plen beneficio de otros.

(La pregunta 62 contiene informacion sobre lamanera de proteger los derechos de Pl en otros
paises.)

6. ;Protegen todos los paises la propiedad
intelectual?

Practicamente todos los paises del mundo tienen leyes que protegenlaPl. Alolargo de los afios
hahabido unaimportante armonizacién de las leyes sobrela Pl,y hoy endiala 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
para garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias, tecnologias y valo-
res. En1995, conlaentrada envigor delos acuerdos fundacionales de la Organizacidon Mundial
del Comercio, se consiguié una armonizacién adicional. En efecto, todos los miembros de Ia
OMC (166 paises en noviembre de 2024) han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (lamado corrientemente
Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas minimas para la proteccion de las principales
formas delos derechosdePI.

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 vezmas se estd 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
establecenlos fundamente juridicos para salvaguardarlos 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 delentorno digital.

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

El mejor lugar para empezar a buscar informacién sobre las normas y procedimientos de pro-
teccidndela Pl en su pais o en otro pais es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la Pl
delcorrespondiente pais. Las oficinasde laPlson érganos del sector publico que generalmen-
te dependen de algun ministerio del Estado (por ejemplo, en el caso de Chile, enlo referido a
Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un servicio descentraliza-
do, sometido ala vigilancia de la Presidencia de la Republica porintermedio del Ministerio de
Economia, Fomentoy Turismo).

En algunos paises Peru, por ejemplo hay una sola oficina de la Pl que se ocupa de todos los
derechos de PI, pero en muchos otros paises (como el nuestro) hay una oficina para los dere-
chos de propiedad industrial (patentes, marcas registradas y dibujos o modelos industriales,
etc.)llamada generalmente oficina de la propiedad industrial (En Chile, el Instituto Nacional de
Propiedad Industria), y una oficina separada para la administracion de los derechos de autory
derechos conexos (en Chile, el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacio-
nal del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). Enun tercer
grupode paises, laconcesiénde patentesy elregistrode marcas esresponsabilidad de distin-
tas oficinas. Los datos sobre contactos de todaslas oficinas de la Pl (incluidas las oficinas dela
propiedad industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden encontrarse en
el siguiente sitio web: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.

Los agentesy abogados de la Pl pueden ser también fuentes Utiles de informacidny asesora-
miento sobre cuestiones de Pl. Los agentes y abogados de la Pl son profesionales que pres-
tan servicios del sector privado y que estan calificados para representar a clientes durante el
proceso de solicitudy paradefenderalos clientes antelos tribunales enlos pleitos planteados
cuando surgen controversias sobre la Pl. Muchos paises exigen alas empresas extranjeras que
contraten aun agente nacional de la Pl para poder solicitar una patente o marca registrada, lo
qgue no es el caso de Chile (pero que de todos modos esrecomendable).

Porultimo, se puede consultarlalegislacién nacionalde unpais dado para obtenerinformacion
sobrelaprotecciéndelaPlenese pais.
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8. ;Como puedo hacer valer mis derechos de
P1?¢

En Chile, el titular de un derecho de Pl puede ejercer acciones judiciales contra terceros infrac-
tores, ante distintas sedes competentes. Agrandesrasgos, lasacciones se dividenen Civiles (in-
demnizacién de perjuicios), que se ejercen ante los tribunales civiles, y Penales, que se ejercen
ante el Ministerio Publico (las infracciones también pueden denunciarse ante las unidades po-
liciales y tribunales en lo criminal). Ademas de la indemnizacién al privado, se consideran penas
de carcely multas, segunla gravedad del delito, tanto en Propiedad Intelectual como Industrial.

Para poder ejercer las acciones penales, la ley exige ciertos requisitos que los titulares o inte-
resados debencumplir:

» Enelcasodelasmarcascomerciales,llevarenformavisiblelas palabras “MarcaRegistrada’,
lasiniciales “M.R.” olaletra “R” dentro de uncirculo.

» En el caso de patentes, el objeto debera indicar el nUmero de la patente (en el producto o
envase), y anteponer “Patente de Invencion” o lasiniciales “Pl” y el nUmero de registro.

» Los modelos de utilidad deben llevar en forma visible la expresidon “Modelo de Utilidad” o
las iniciales “M.U.”, junto al nimero de registro. La ley explicita que “estas indicaciones se
podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor
sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto”.

» Paralos disefios y dibujos industriales, deberan llevar en forma visible la expresion “Dibujo
Industrial” o “Disefo Industrial”, o lasiniciales “D.I”., y elnimero de registro. De acuerdo con
la norma, “estas indicaciones se podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos
que se presentanal consumidor sellados, de manera que seanecesario destruirlos paraac-
cederal producto”.

Laomisidon de estas menciones no afectalavalidezdelos registros; pero siimpide que se pue-
danhacervalerlas acciones penales.

Adicionalmente, lalegislacion contempla otras medidas, como las incautaciones, medidas en
frontera y las retenciones, que tienen como objetivo impedir la entrada o retirar del mercado
productos que infrinjan derechos.

Respectodelasaccionesciviles, estas se persiguenporlasnormas generales del Cédigo Ci-
vil,y algunas normas especificas de laley de Propiedad Industrial. De acuerdo conelarticulo
106 de esta Ultima, pueden demandarse civilmente de acuerdo conlas normas del procedi-
miento sumario:

» Lacesaciéndelosactos que violen el derecho protegido;

» Laindemnizacion delos dafosy perjuicios;

¢Parainformacidnadicional visitarlapaginaweb dela OMPI: https://www.wipo.int/es/web/ip-enforcement
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» Laadopciéndelas medidas necesarias paraevitar que prosiga lainfraccion;y

» La publicaciéon de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a
eleccion del demandante. Esta medida sera aplicable cuando la sentencia asilo sefiale ex-
presamente.

Laley también permite determinar el monto de laindemnizacién de perjuicios de acuerdo con
las normas generales civiles, o de acuerdo con una de las reglas del articulo 108 de la ley de
Propiedad Industrial:

» Lasutilidades que el titular hubiera dejado de percibircomo consecuencia de lainfraccion;
» Lasutilidades que haya obtenido elinfractor como consecuencia de lainfraccion, o

» El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento
deunalicencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido.

La misma norma sefala, para el caso de las marcas, la posibilidad de solicitar opcionalmente
una Unica suma de indemnizacion a titulo compensatorio: “en caso de falsificacion de marca,
sepodrasolicitar,unavezacreditadajudicialmentelarespectivainfraccion, quelasindemniza-
ciones delos dafosy perjuicios causados sean sustituidas poruna suma Unica compensatoria
determinada por el tribunal en relacién con la gravedad de la infraccion, la que no podra ser
mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales porinfraccidén. Este derecho de opcidn debera
ejercerse enlademanda de indemnizacién de perjuicios.

Respecto también de las indemnizaciones, la ley establece que no responderan de dafios y
perjuicios los que comercialicen productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial,
salvo que “estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comer-
cializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infraccién a un derecho de pro-
piedadindustrial” (articulo 109 de la Ley de Propiedad Industrial).
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9. ;:Qué es una patente?

Una patente esun derecho exclusivo concedido por el Estado para protegerunainvencion (ar-
ticulo 31, ley 19.039). La patente da a su titular el derecho exclusivo aimpedir que otros explo-
ten comercialmente la invencién durante un periodo limitado de tiempo, a cambio de revelar
lainvencidn al publico. Por consiguiente, el propietario de la patente (su titular) puede impedir
gue otros fabriquen, utilicen, ofrezcan alaventa, vendan o importenlainvencién patentada sin
permiso, y pueden demandar a quien explote lainvencién patentada sin su permiso.

La teoria en que se basa el sistema es que los beneficios financieros derivados de la explota-
cion de la patente y la revelacion de las invenciones resultantes para su difusion y utilizacién
publica promoveran lainnovaciony elevaran el nivel técnico de laindustria de un pais, con be-
neficios evidentes para sucomercio.

Esevidentemente cierto que notodaslasempresas desarrollaninvenciones patentables, pero
también es equivocado creer que las patentes se aplican Unicamente a procesos y productos
fisicos y quimicos complejos, o que solo son Utiles para grandes empresas. En general pue-
de conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnologia, desde clips sujetapapeles
hasta computadoras. Existenya miles de patentes para productos de uso diario como plumas,
botellas de cristal, telas o bicicletas.

Para obteneruna patente hay que presentaruna solicitud a la oficina nacional patentes del Ins-
tituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). En el formulario de solicitud debera describir
suinvencidény compararla con tecnologias anteriores ya existentes en la misma esfera (“esta-
do del arte”). Los formularios de solicitud pueden solicitarse en la misma oficina de patentes,
aunqueloregulares quelasolicitud se haga porel sistema electrénico disponible enlineaenel
sitio web de INAPI. Véase enla pregunta 63 informacidn sobre cémo obtenerla proteccién de
patente en otros paises.

En Chile, este derecho exclusivo se concede por un periodo limitado de tiempo, 20 afos des-
de lafecha de presentacion de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas
de mantenimiento, y es valido Unicamente en Chile.

No se proporciona automaticamente proteccidén juridica contra una violacién (infraccion) de
los derechos de patente, sino sélo cuando el titular ejerce las acciones judiciales correspon-
dientes. Por consiguiente, los titulares de patentes deben vigilar periddicamente las activida-
des comerciales de los demas si quieren que sus derechos de patente se respeten.
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10. ;Como puedo determinar si mi producto
es patentable?

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

» Corresponderauna materia patentable;
» Serunainvencion;

» Serunanovedad;

» Presentarunaactividadinventiva;

» Teneraplicaciéonindustrial.

Las patentes se conceden porinvenciones. ;Qué es unainvencion? Nuestra ley 19.039 la defi-
ne como “toda solucion a un problema de la técnica que genere un quehacerindustrial. La in-
vencién podra serun producto o un procedimiento o estar relacionada conellos”. El problema
puede serviejo onuevo, perolasolucidonhade sernueva paraque puedamerecerelnombrede
invencién. Descubrir simplemente algo que ya existe en la naturaleza, a lo que llamamos des-
cubrimiento, no es unainvencidn. Hay que agregar unaintervencién humana. Unainvenciénno
es necesariamente algo complejo o de alta tecnologia. Incluso algo tan simple como un clip
puede serunainvencion siresuelve un problematécnico anterior”’.

Sibienes cierto que algunasinvenciones son consecuencia de unlargo proceso de investiga-
cionydesarrollo (I+D)ode grandesinversiones, esfacilencontrarejemplos deinvenciones del
pasado, simples peroimportantes, en muchos aspectos de lavida diaria.

Una invencién debe satisfacer, por lo general, las siguientes condiciones para ser protegida
por una patente: debe corresponder a una materia patentable; debe presentar un elemento
de novedad, a saber, alguna caracteristica nueva que no figure en el acervo de conocimien-
tos existente de su dmbito técnico. Este acervo de conocimientos existente se llama “estado
de la técnica” o “estado del arte”. La invencion debe presentar un nivel inventivo, esto es, que
no resultare obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica, parauna
personanormalmente versadaenlamateria, en otras palabras, conunconocimiento medio del
ambito técnico. Finalmente, el tema de que trata debe teneruna posible aplicaciénindustrial.

Elemento de novedad

Unainvencidn es nueva (o en la terminologia del derecho de patentes) “existe novedad” si hay
una diferencia entre lainvenciény el conocimiento actual del “estado de la técnica”.
En Chile, segun el articulo 33 de la ley de Propiedad Industrial “el estado de la técnica compren-

dera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo,

’Sielenvase deunproducto tienerasgos funcionalesinnovadores puede protegerse mediante patentes o modelos
de utilidad.
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mediante una publicacién en forma tangible, la venta o comercializacién, el uso o cualquier otro
medio, antes de lafecha de presentacion de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad re-
clamadasegun el articulo 34 (lo explicaremos a continuacion).

También quedard comprendido dentrodelestado delatécnica, el contenido delas solicitudes
nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presen-
tadas, cuya fecha de presentacion sea anterior ala seflalada en el inciso precedente y que hu-
bierensido publicadas en esafecha o enotra posterior”. En otras palabras, unainvenciéon des-
crita en una publicacién impresa disponible en algun lugar del mundo o conocida o utilizada
enalgunlugardel mundo, constituye estado de la técnicay por consiguiente puede destruirla
novedad de suinvencién. Por consiguiente, publicar una descripcidn de suinvencién antes de
patentarla puede convertir estainvencién en algo sin novedady porlo tanto en algo no paten-
table. Nuestraleyreconoce dos excepciones aestanorma: el “plazo de prioridad” de 12 meses
desde la fecha de presentacién de la misma patente en el extranjero (articulo 34), y las llama-
das “divulgacionesinocuas”, delarticulo 42 delaley 19.039: “No serdn consideradas para efec-
tos de determinarlanovedad de lainvencién ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas
dentrodelos doce meses anteriores ala presentacion dela solicitud, sila divulgacion publica:

» fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o

» hasido hecha con motivo o deriva de abusosy practicas desleales de las que hubiese sido
objeto el solicitante o sucausante”.

Para que seanvalidas, estas circunstancias deben alegarse al momento de presentarla solici-
tud de patente.

Actividad inventiva

De acuerdo con el articulo 35 de la ley de Propiedad Industrial, se considerara que unainven-
cidn comprende una “actividad inventiva” si, para una persona normalmente versada enlama-
teria técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habria derivado de manera evidente
del estado de la técnica; dicho con otras palabras, no ha de ser posible que un experto medio
consigalainvencidon conunsimple trabajo de rutina.

Esta es una prueba subjetiva dificil de explicar y dificil de aplicar. Hay un nimero considera-
ble de casosenlos que el examinadory el solicitante, o elabogado de patentes, estanen des-
acuerdo sobre el caracterinventivo de unadeterminada solicitud de patente, y entonceslade-
cisiénrecaeraenuntribunal. No es raro que las decisiones de un examinador de una oficina de
patentes puedan serrevocadas porel Tribunal de Propiedad Industrial en segundainstancia.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, segun el articulo 37 letrae) de la
ley, sonlos siguientes: El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio
de proporciones o el cambio de materiales de articulos, objetos o elementos conocidosy em-
pleados con determinados fines, salvo que solucionen un nuevo problema técnico y cumpla
conlosrequisitos generales.

//33//



La clave parala Propiedad Intelectual

Aplicabilidad industrial

Unainvenciénhade poderfabricarse o utilizarse en alguntipo deindustria. Esto significaquela
invencionhade adoptarlaforma practicadeunaparato o dispositivo, de un producto comoun
material o sustancia nuevos o de un proceso o método de una operacionindustrial.

Paraelarticulo 36 delaley de PropiedadIndustrial, “Se considera que unainvenciéones suscep-
tible de aplicacionindustrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresidn industrial se entenderd en sumas
amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, mineria, construccion, ar-
tesania, agricultura, silvicultura, y lapesca”.

Materia excluida de patentabilidad

Ademads, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la proteccion de pa-
tente, unainvencion hade corresponder conla definicidon de un tema patentable. Siusted estd
interesado en proteger su invencidén con una patente, deber consultar primero la definicion
legal de tema patentable en sus leyes nacionales sobre patentes, porque estas definiciones
variande un pais a otro.

Para nuestralegislacién (articulo 37 de laley 19.309), no constituyen invenciones y quedan por
tanto excluidas de patentabilidad:

» Losdescubrimientos, las teorias cientificasy los métodos matematicos.

» Las plantasylos animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones ge-
nerales depatentabilidad. Lasvariedadesvegetalessélogozarande protecciéndeacuerdo
conlodispuestoporlaleyN°19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades
Vegetales. Tampoco son patentableslos procedimientos esencialmente bioldgicos parala
producciénde plantasyanimales, exceptolos procedimientos microbioldgicos. Paraestos
efectos, un procedimiento esencialmente bioldgico es el que consiste integramente en fe-
ndmenos naturales, como los de crucey seleccion.

» Los sistemas, métodos, principios o planes econémicos, financieros, comerciales, de ne-
gocios o de simple verificacion y fiscalizacién; y los referidos a las actividades puramente
mentales ointelectuales o a materias de juego.

» Losmétodosdetratamiento quirdrgico o terapéuticodelcuerpohumano oanimal,asicomo
los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvolos productos des-
tinados aponeren practicauno de estos métodos.

» El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones
o el cambio de materiales de articulos, objetos o elementos conocidos y empleados con
determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podra constituir invencion susceptible de
proteccidn el nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho
nuevo uso resuelva un problema técnico sin solucion previa equivalente, cumpla con los
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requisitos a que se refiere el articulo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las
proporciones o en los materiales del articulo, objeto o elemento conocido para obtener la
citada solucion a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado debera acreditarse
mediante evidencia experimental enla solicitud de patente.

» Parte delos seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos bioldgicos na-
turales, el material bioldgico existente enlanaturaleza o aquel que pueda seraislado, inclusive
genomao germoplasma. Sinembargo, seran susceptibles de protecciénlos procedimientos
que utilicen uno o mas de los materiales bioldgicos antes enunciados y los productos direc-
tamente obtenidos porellos, siempre que satisfaganlos requisitos establecidosenelarticulo
32 delapresente ley, que el material bioldgico esté adecuadamente descrito y que la aplica-
ciénindustrial del mismo figure explicitamente enla solicitud de patente.

Finalmente, el articulo 38 de la misma ley excluye de patentabilidad “lasinvenciones cuya explo-
tacion comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico, la seguridad
del Estado, lamoralylas buenas costumbres, la salud o lavida de las personas o de los animales,
o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga solo
porexistiruna disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion”.

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

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

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

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

» Oportunidad para vender o conceder enlicencialainvencion. Sidecide no explotar usted
mismo la patente, tiene la opcidn de venderla o de conceder enlicencia a otra empresalos
derechos para comercializarla. Escoger esta Ultima opcidn significa aprovechar la patente
para ganar ingresos por regalias mediante la concesidn en licencia de la invencion paten-
tada a otras empresas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto no sélo le ahorrard
dinero, sino que le proporcionara una fuente de ingresos por su invencion, o por las inven-
ciones delos empleados, sin necesidad deinvertiren sucomercializacion.
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» Mayor poder de negociacién. Siusted esta en proceso de adquirirlos derechos de utiliza-
ciondelaspatentes de otraempresa mediante un contrato delicencia, su carterade paten-
tes mejorara su capacidad de negociacién. Es decir que sus patentes puedenteneruninte-
rés considerable paralaempresaconlaque esté negociandoy que usted podria concertar
licencias cruzadas mediante las cuales se podrian, en definitiva, intercambiar los derechos
de patente entre suempresay laotra.

» Imagen positiva para su empresa / poder reputacional. Los interlocutores comerciales,
inversoresy accionistas pueden considerarla cartera de patentes de suempresacomode-
mostraciondeunaltonivelde especializaciény capacidadtecnoldgica. Esto puederesultar
util para obtener fondos, encontrar nuevos socios comercialesy elevar el valor de mercado
de suempresa.

» Mediry valorar suportafoliodeintangibles. Identificar sus activosle permite tenerclaridad
acerca de qué tecnologias de su portafolio resultan rentables y pueden ser administradas
de maneramas eficaz, y cudles pueden ser descartadas, vendidas, oincluso puestas a dis-
posicion del publico enesquemas de licencias abiertas, o patentes “esenciales”s.

Crystal Lagoons es una de las empresas mas reconocidas a nivel mundial para gran-
desproyectosdecuerposdeaguas. Suestrategiade propiedadindustrial considera
unregistrointensivo: cuentaconmas de 2.900 patentesy 600 marcas comerciales’

8Laspatentesennormasyreglamentacionestécnicas: Lasnormas suelendesarrollarse entre los comités técnicos
que abarcanamuchos sectoresy expertosinteresados. Durante laelaboracion de normas técnicas, puede solici-
tarse alos participantes que sefialenalaatencion del comité elhecho de que puedahaberuna o varias “patentes
esenciales” necesarias paracumplirlanorma, es decir, que nadie podria cumplirlanormasininfringirla patente. Por
tanto, se necesitaria el permiso deltitularde la patente,lo que podriaimplicar pagar paraobtenerunalicencia. Este
tema estabiendesarrollado enjurisdicciones comola Unién Europeay Estados Unidos, pero esimportante infor-
marse acercadelaincorporaciéndetecnologiasde suinterésen “pools” de patentes o estandaresinternacionales.

?Véase https://www.crystal-lagoons.com/es/ip-info/
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12. ;Qué sucede si no patento mis productos
O procesos innovadores?

Patentar quizd no sea siempre la solucién adecuada para sunegocio. Es aconsejable ponderar
cuidadosamente los costosy beneficios delaproteccidénde patente, antes deiniciarel proce-
so. Porconsiguiente, es preciso que usted comprenda qué podria suceder sisuempresadeci-
dierano patentarunainvencién patentable.

» Podria patentarla otra persona. En Chile, cuando mas de una persona o empresa presentan
solicitudes de patente parala misma invencion, tiene derecho a la patente la primera perso-
na o empresa que presenta la solicitud (sin perjuicio de las acciones que otorgue la ley para
disputarlatitularidad de la misma). Esto significa que, si usted no patenta en absoluto susin-
venciones o las invenciones de sus empleados, o si presenta su solicitud demasiado tarde,
otra persona - que puede haber desarrollado mas tarde la misma invencion o una invencion
equivalente - podria conseguir una patente. El titular de la patente podra entonces iniciar ac-
cionesjudiciales paraexcluirlegitimamente asuempresadelmercado, limitarsus actividades
alacontinuacionde la utilizacién previa (cuando la legislacion sobre patentes prevea esta ex-
cepcidén)o pedirasuempresaque pague derechos de licencia para utilizar lainvencién.

» La competencia se aprovechara de su invencion. Si el producto tiene éxito, muchas otras
empresas competidoras pueden sentirse tentadas de fabricar el mismo producto utilizan-
do suinvencidn, pero sin tener que pagar por este uso. Las empresas mas grandes pueden
aprovecharlas economias de escala para fabricar el producto de modo mas baratoy com-
petir con un precio de mercado mas favorable. Esto puede reducir considerablemente su
participacionenelmercado coneste producto. Incluso pequefiasempresas competidoras
puedenfabricarelmismo productoy amenudo venderlo apreciosinferiores porque no tie-
nenque recuperarlos gastos deinvestigaciony desarrollo (I + D) enlos que usted invirtio.

» Quedarangravemente obstaculizadaslas posibilidades de concederenlicencialatecno-
logia, venderla o transferirla. Nadie esta dispuesto apagarporel derecho a utilizaralgo que
no pertenece anadie. Sinla protecciénde la Plquedan gravemente disminuidas las oportu-
nidades para conceder en licencia la tecnologia a terceros a cambio de regalias. Ademas,
cuando se celebren negociaciones para transferir un determinado desarrollo tecnoldgico
sinque exista proteccion dela Pl sobre latecnologia en cuestidn, las partes no desearanre-
velar susinvenciones, porque temeran que la otra parte pueda “salir corriendo conlainven-
cion”. La proteccion de patente limitalos riesgos de que esto suceda, porque el titularde la
patente tiene la exclusividad legal sobre |a utilizacidén de lainvencidn.
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13. ;Qué es un modelo de utilidad?

En Chile, las invenciones pueden protegerse mediante modelos de utilidad. Estos se definen
en el articulo 54 de laley 19.039 como “los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos
y objetos o partes delos mismos, enlos que laforma seareivindicable, tanto ensuaspecto ex-
ternocomo ensufuncionamiento, y siempre que éstaproduzcauna utilidad, esto es, que apor-
te alafuncionaque sondestinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenia”

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes son las si-
guientes:

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

» Elplazo de duraciondelaproteccion pormodelos de utilidad es mas corto que el de las pa-
tentes, 10 afos norenovables en nuestro pais.

» Enlasoficinasde patentesnoexaminanelfondodelassolicitudes conanterioridad alregistro.
Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente mas sencillo y rapido.

» Esmuchomasecondmico obtenery mantener modelos de utilidad.

» En Chile, de acuerdo con el articulo 56 de la Ley 19.039, “La solicitud de patente de modelo
de utilidad soélo podra referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindi-
carse varios elementos o aspectos de dicho objeto enla misma solicitud”

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

Sibien algunas jurisdicciones permiten presentar al mismo tiempo una solicitud de patente y
una solicitud de modelo de utilidad, porlo que se pueden aprovecharlos frutos de lainvencion
mientras se espera que culmine el proceso relativamente mas largo de la concesién de la pa-
tente, en Chile existe lainstitucion de las Patentes Provisionales. De acuerdo con el articulo 40
delaley de Propiedad Industrial, “cualquier persona que tenga unainvencion, pero que aunno
pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentacion, (...)
podrapresentarunasolicitud de patente provisional, que el Institutoreconocera poreltérmino
de doce meses, previo pago de latasa correspondiente”.

Estas solicitudes otorganuna prioridad de 12 meses para “completar” la solicitud, dando cum-
plimiento alos requisitos de presentacidon que veremos a continuacion; de lo contrario se ten-
draporno presentada.
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14. ;Cuales son los tramites administrativos en
Chile para obtener la proteccion de patente?

Elprimerpaso paraobtenerunapatente es presentar unasolicitud de patente. Los formularios
para solicitar patentes pueden obtenerse excepcionalmente en la oficina nacional de paten-
tes de INAPI, dado que el uso actual es presentarlo completamente enlinea. Esimportante no
divulgar suinvencidn antes de rellenar la solicitud de patente. Unarevelacion previa afecta sus
posibilidades de obtenerlapatente, porque yano se consideraquelainvencidonseanueva, sal-
voenelcasodelasdivulgaciones “inocuas” (aquellasrealizadas o autorizadas porel solicitante
hastaun afio antes de la presentacidn).

¢Como puedo saber que miinvencion es nueva?

Es esencialllevaracabo unabusquedade patentes antes de rellenarla solicitud, pues elloindicara
sisuinvencionesnuevay porlotanto sies probable que se patente. Usted puederealizarlabisque-
dapersonalmente orecurriralos servicios de unagente profesional de patentes paraquerealicela
investigacion. La Oficina de INAPI cuenta con una base de datos enlinea gratuitas sobre patentes,
lo que permiterealizarunabusqueda personalmente; debe siempre considerarse quelabusqueda
delestado delatécnicaes global, es decir, incluye lo divulgado entodo el mundo.

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

En Chile es posible solicitar la proteccién de la patente sin recurrir aun agente de patentes, aun-
que esrecomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que lare-
daccion de la patente se hace de modo adecuado. Las personas no domiciliadas en el pais de-
ben serrepresentadas por un agente de patentes que sea residente en el pais donde se pide la
proteccion.Encasode oposicionesolitigios, sise exigiralacomparecenciaatravésde abogado.

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

Cuando la oficina de patentes ha recibido una solicitud de patente adopta generalmente una
serie de medidas antes de concederla.

» Examen preliminar (“de forma”);

» Examen pericial (“"de fondo”);

» Concesiony publicacion.

En cada una de estas etapas el procedimiento normal es que haya un didlogo, principalmente
porescrito, entre unexaminadorde la oficina de patentesy el solicitante. Elagente de patentes
puede actuarcomointermediario, recibircomunicaciones de la oficina de patentes, aconsejar
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alsolicitante sobrelamejoractuaciénposible, seguirlasinstrucciones del solicitante yrespon-
derde acuerdo conellasalaoficina de patentes.

Examen preliminar

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

Examen de fondo

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

El objeto del examen es asegurarse de que la aplicacion satisface determinadas condiciones

de patentabilidad. En definitiva, se trata de no concederla patente si:

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

» Lainvencidénno esnueva, noimplicaunaactividadinventiva o no esindustrialmente aplicable;

» Lainvencionno esta descriptaadecuadamente de unmodo claroy completo.

Aligual que en el examen de forma, se da al solicitante la oportunidad de eliminar las objecio-
nes planteadas durante el examen sustantivo. No todas las oficinas de patente realizan un exa-
mende fondo delas solicitudes de patente. Enalgunos paises se concedenlas patentes sobre
la base del examen de forma. En tales casos, los tribunales verifican Unicamente en caso de
controversiaslavalidezrealdelapatenteyelcumplimiento de losrequisitos de patentabilidad.

Concesiony publicacion

Sielprocesode examenhallegado aunaconclusidonfavorable paraelsolicitante - esdecirsise han
cumplido todos los requisitos necesarios en cuanto a laformay el fondo - y suponiendo que no
se ha presentado ninguna oposicién o que la oposicion ha sido infructuosa, la oficina de patentes
concederauna patente. Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina de patentes:

» Losdatosdelapatente seintroducenenelregistro de patentes.

» Seentregaalsolicitante un Certificado de Concesidon de patente; se trata de un documento
juridico que determinala titularidad de la patente.
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» La oficina de patentes publica en general el mismo documento de la patente. Muchas ofi-
cinas de patentes también publican la solicitud 18 meses después de lafecha de presenta-
cién (o delafechade prioridad; véase ladefinicion enla pregunta 61).

Para mantener en vigor la patente cada ano y durante el plazo de vigencia hay que pagar ala
oficina de patentes unatasa determinada de renovacién o mantenimiento.

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

Los costos de una patente puedendividirse en cuatro tipos diferentes.

» Loscostosrelativos alas tasas de solicitudy otros derechos de tramitacién pagados al INAPI.

» Loscostosrelacionados conlos abogados o agentes de patentes que ayudan aredactarla
solicitudde patente. Elrecursoaunabogado o agente esopcionalano serque el solicitante
noresidaenél.

» Los gastos de traduccidn. Estos gastos sélo se dan si se pide proteccion de la Pl en paises
cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Pueden re-
sultarelevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.

» Tasas de mantenimiento.

En nuestro pais, los costos de la tramitacidn (esto es, excluyendo la asesoria profesional y tra-

ducciones) sonlos siguientes'®:

Solicitud: TUnidad Tributaria Mensual (UTMTT).

X

» Publicacionen el Diario Oficial: Depende de la extension (alrededorde 20-30 USD).

~

» Peritaje (examen experto): este valor se actualiza periddicamente por Resoluciones de INA-
Pl; actualmente tiene un valor de aproximadamente 680 USD.

» Aceptadaaregistro,los pagos se dividen segun decenios:

® Primerdecenio,unpagode 3UTM.

® Segundodecenio,unpagode 4 UTM, o pagos anualesde 0.4 UTM porafo.

Paralas PYME que estan dispuestas a solicitar la proteccién de patente envarios paises, el servi-
cio ofrecido por el sistema del PCT administrado porla OMPI puede reducir considerablemente
las tasasy simplificarlos trdmites. Paramas informacién sobre el PCT véase la pregunta 63.

10 VVéase https://www.inapi.cl/docs/default-source/2023/patentes/para-informarse/tabla-2023-ta-
sas-guia-practica-para-el-usuario-actualizada-enero-2023.pdf?sfvrsn=409e2f50_2

"Unidad dereajuste, suvalor cambia mensualmente (equivalente a 68 USD al 25 de noviembre de 2024, aproxima-
damente).
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16. ;Como puede beneficiar alaempresala
informacion obtenida de las bases de datos
sobre patentes?

La “informacidén sobre patentes” esinformacién técnicay juridica contenida enlos documen-
tos de patentes publicados periddicamente por las oficinas de patentes. Un documento de
patente contiene la descripcidn completa de como funciona una invencidn patentaday las
reivindicaciones hechas que determinan el alcance de la proteccién. También contiene datos
sobre quién patentd lainvencidny cuando se patentd, y facilita las pertinentes referencias bi-
bliograficas. Casidos terceras partes de lainformacion técnicarevelada enlas patentes no se
publica nunca en otros lugares, y el conjunto de documentos de patentes en todo el mundo
contiene aproximadamente 40 millones de articulos. Esto convierte la informacidn de paten-
tesenlacoleccidn mas grande de datos tecnoldgicos clasificados del mundo.

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

» Evitargastosinnecesarios alinvestigarlo que ya se sabe;

» Determinary evaluar tecnologias para obtenerlicenciasy transferir tecnologia;

» Determinartecnologias alternativas;

» Estaraldiadelas ultimastecnologias ensupropia dreatécnica;

» Encontrarsoluciones para problemas técnicos;

» Conseguirideas paraseguirinnovando;

» Buscar oportunidades para “inventar alrededor” de las tecnologias patentadas (una solu-
cién que noinfrinjalasreivindicaciones de la patente).

Desdeelpuntodevistadelaestrategiade negociosde suempresa,lainformaciénde patentes
puede ayudarle a:

» Localizarsocios comerciales;

» Localizarproveedoresy materiales;
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» Vigilarlas actividades delos competidoresrealesy potenciales;
» ldentificarmercados nicho;

» Determinarla factibilidad de usarlibremente una tecnologia, o un conjunto de las mismas.

Y, porultimo, lainformacién contenida en los documentos de patentes puede servirtambién a
las PYME para:

» Evitar posibles problemas deinfraccion;

» Evaluarla patentabilidad de sus propiasinvenciones;

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

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

» Contieneninformacién que a menudo no se divulga de otraforma;

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

» Se clasifican porareastécnicas;
» Ofrecenejemplos sobre la aplicabilidad industrial de lainvencion;

» Abarcan practicamente todaslas esferas delatecnologia.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacién Internacional de Patentes (IPC) se ha preparado principalmente para que sea
unsistemade clasificacidony posteriorconsultade documentos de patentes. El objetivo prima-
rio de la IPC es establecer uninstrumento eficaz de busqueda. A este finintenta asegurar que
cada tema técnico tratado de unainvencién pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un
todoyno por clasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La IPC subdivide la tec-
nologiaen 8 secciones, 120 clases, 628 subclasesy casi 69.000 grupos, que abarcantodos los
ambitos de la tecnologia. En el momento actual son miembros de la IPC 54 paises y hay otros
paises que utilizan laIPC o variantes de ella para clasificar las patentes. En Chile, fue aprobado
porel Congreso enJuliode 2024.

Hay mas informacion disponible sobrelaIPC enhttps://www.wipo.int/classifications/ipc/es/
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17. ;Como debo leer un documento de
patente'??

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

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

» Descripcion: ha de describir con suficientes pormenores la invenciéon de modo que una
persona versada en la misma area técnica pueda reproducir la invencion a partir de la des-
cripcidny los dibujos. En la practica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticas
enelcaso de patentes de biotecnologia) enlas que puede haber material adicional de apo-
yo endisquete, CDu otros medios que se guarda separado del documento de patente.

» Reivindicaciones: indicanelalcance delaproteccidén. Se considerangeneralmentelaparte
masimportante de una patente. Es esencial que lasreivindicaciones esténbienredactadas,
que declaren exactamente los aspectos de lainvencidn que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estan generalmente numeradas, siendo elnimero1lareivindicacion masampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
caciéndelapatente debe estarapoyada porla descripciénylos dibujos.

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

» Informe de blsqueda: lo suministra la oficina de patentesy contiene una lista de patentes,
libros, articulos de revistas, actas de conferencias, etc., que tienen alguna relacién con la
invencién en cuestion. Este informe puede serde graninterés, pero quienes buscanlos do-
cumentos de patentes para obtenerinformacionamenudoignoranelinforme.

2Puedeverunexpediente completo de patente concedida contodas sus secciones en: buscadorpatentes.inapi.
cl/Ul/MainSearch.aspx?id=fRyBpahuH?Av2ZgHOI23b3WuvW/xuun/tA704EceXao=
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18. ;Donde puedo buscarinformacion sobre
patentes?

Alserlas patentes documentos publicos, el INAPI ofrece facilidades para que el publicoenge-
neral pueda consultarlas bases de datos sobre patentes. Adicionalmente, ha abierto también
en linea sus bases de datos sobre patentes, de modo gratuito (algunos prestadores privados
de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales y de pago). Los agentes de
patentes estan generalmente capacitados para buscar documentos de patentesy a menudo
las empresasrecurren aellos para obtenerlainformacion necesaria.

Enlaces conbases de datos gratuitas y enlinearelativas a patentes

» Oficina Nacional de Patentes: https://buscadorpatentes.inapi.cl/Ul/MainSearch.aspx

» WIPO Patentscope: https://www.wipo.int/patentscope/en/

M

Google Patents(incluye busquedaenlas oficinas de: Estados Unidos, Europa, China, Japon,
Corea, OMPI, Alemania, Canada, Reino Unido, Rusiay otras): https://patents.google.com/

» Espacenet: https://worldwide.espacenet.com/

M

USPTO (Estados Unidos): https://www.uspto.gov/patents/search
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19. ;Qué es una marca?®

Unamarcaesunsigno que permite diferenciarlos productos o servicios producidos o suminis-
trados porunaempresadelos de otras empresas.

Para la ley 19.039, en su articulo 19, bajo la denominaciéon de marca comercial se comprende
“todo signo capazde distinguiren elmercado productos o servicios. Tales signos podran con-
sistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nimeros, elementos figurativos
talescomoimagenes, graficos, simbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores oformas
tridimensionales, asicomo también, cualquier combinacién de estos signos”.

De este modo, pueden considerarse marcas las palabras, letras, numeros, dibujos, colores,
fotos, formas, logotipos, etiquetas o una combinacidn de estos elementos, que se empleen
para diferenciar productos o servicios de diferentes empresas. Nuestra legislaciéon reconoce
tambiénlas frases de propaganda, siempre que vayan unidas o adscritas aunamarcaregistra-
da del producto o servicio para el cual se vayan a utilizar. Asimismo, se permite el registro de
formas menos tradicionales de marcas, tales comolas formas tridimensionales, los signos so-
noros (sonidos, como el conocido “pascuafelizparatodos”, de Falabella), y los signos olfativos
(olores, comolos perfumes).'

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.

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

SLapalabra“marca” seusasiempre enlapresente guiareferidatanto amercancias (cuando lo corriente es utilizar
“marcade fabricaocomercio”)como aservicios(cuando engeneral se aplicanlas palabras “marcas de servicios”),
segunelcontexto. Véase enlapregunta 22 unabreve explicacién sobrelas marcas de servicios.

“Laspalabras,letras,nombres,lemas, dibujos, disefios, simbolos, representaciones pictéricas, o unacombinaciénde
estoselementos, empleadoseneletiquetadoy envasado, pueden protegerse como marcas sise utilizan paraidentificar
odistinguirlaprocedenciadelas mercancias o servicios. Asimismo, laformay elenvase delos productos tambiénpuede
considerarse distintiva(lo cual significa que permite distinguirel producto delos competidores)y porconsiguiente tam-
biénpuede serviryregistrarse como unamarcatridimensional. Unejemplo famoso eslaformadelabotellade Coca-Co-
laodelabotellade Orangina que estan protegidas como marcas tridimensionales. Enalgunos paises(porejemplo, en
los Estados Unidos), el envase distintivo de un producto puede protegerse como “trade dress” (0 presentacion comer-
cial)delproducto paraimpedir que los competidores utilicenrasgos similares que induzcana confusion. El “trade dress”
delproducto generalmente protegelaimagentotaldel productoy puedeincluirpautas de colores, texturas, tamafos,
dibujos, formasylacolocacionde palabras, graficosy decoraciones sobre el producto o ensuenvase.
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» Asimismo, las marcas motivan alas empresas ainvertiren el mantenimiento olamejoradela
calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputacién de los productos relacio-
nados conunadeterminada marca.

» Lasmarcas comunican, otorgan sefales acercadelproducto o servicio (bandas de precioo
calidad en “familias de marcas”), expresanlos valores de laempresa, y otorgan una garantia
o promesa por parte del titular hacia el consumidor.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, registrando laempresay sunombre comercial como parte delnombre
de su sociedad, ante, por ejemplo, Impuestos Internos, o el sistema “Tu Empresa enun Dia”, el
nombre quedara automaticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante co-
mun. Esimportante entenderla diferencia entre los nombres comercialesy las marcas.

El nombre comercial o “razdn social” es el nombre completo de su empresa, e identifica a su
empresa. Suele terminar con Srl, S.A. u otra abreviatura similar que denota el caracter juridico
delaempresa.Unamarca,encambio, eselsignodistintivo delproducto o productosde suem-
presa. Unaempresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de Walmart Chile S.A.,
que puedevenderunos productos bajo elnombre de “Haus”, “Aquapuro”, “Presto”, uotros. Las
empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus productos, una
linea de productos en particular, o un tipo especifico de producto fabricado por la empresa.
Algunas empresas también usan su nombre comercial o una parte del mismo como marca, en
cuyo caso, deberian considerarregistrarlo como marca para obtener proteccion.

20. ;Qué no puede registrarse como marca?

Alahorade elegirunamarca es Util conocerlas categorias de signos que no suelen aceptarse para
elregistro como marca. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre labase de los co-
munmente denominados “motivos absolutos” enlos siguientes casos (art. 20 de laley 19.039):

» “Losescudos,lasbanderasuotrosemblemas,lasdenominaciones osiglas de cualquierEs-
tado, delas organizacionesinternacionalesy de los servicios publicos estatales”.

» Las denominaciones técnicas o cientificas, el nombre de las variades vegetales, las deno-
minaciones comunes recomendadas porla Organizacion Mundial de la Salud, y aquellasin-
dicativas de acciénterapéutica.

» Elnombre, elseuddénimo o elretrato de una personanatural cualquiera, salvo consentimien-
to dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, seran susceptibles
deregistrarse los nombres de personajes histéricos cuando hubieran transcurrido, alo me-
nos, 50 afios de su muerte, siempre que no afecte su honor. Tampoco seran susceptibles
deregistro cuando entren en conflicto con otras marcas registradas o usadas previamente,
seanfamosasy notorias, o0 se consideren genéricas o de uso comun.

/148//



La clave parala Propiedad Intelectual

» Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engafar o confundir a los
consumidoresrespectoalanaturaleza, calidaduorigengeograficodel producto. Porejem-
plo, si se trata de comercializar margarinay se muestra laimagen de una vaca, es probable
que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciria al consumidor a error, al asociar la
marca con productoslacteos (es decir, conla mantequilla).

» Términos genéricos. Porejemplo, sisuempresatrataderegistrarlamarca SILLAparavender
sillas, lamarca serd denegadayaque “silla” es el término genérico del producto.

» Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el
producto en cuestién. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para
comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraria injusto otorgar a
un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus
productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPIDO”,
“EL MEJOR”, “CLASICO” 0 “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a me-
nos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, sera necesario adjuntar un
descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de
esa parte especificadelamarca.

» Marcas consideradas contrarias al orden publico o la moral. Por lo general, las palabrasy las
ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comunmente aceptadas de moral y
religion en el pais donde se desea obtenerla proteccionno se puedenregistrarcomo marcas.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con
marcasya existentes. La coexistenciade dos marcasidénticas (o muy similares) asignadas al mis-
mo tipo de producto puede confundiralos consumidores. En Chile, estacomprobacion se hace
una vez que la marca ha cumplido los requisitos formales de solicitud, y transcurrido el periodo
de publicacion para oposiciones de terceros. Sila oficina de registro considera que su marca
esidéntica a una existente o tan similar que podria inducir a confusion con productos idénticos
o similares, serd comunicado al solicitante para realizar sus descargos. Por lo tanto, lo mejor es
abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusion por su similitud a marcas existentes.

21. ;Por qué debo proteger mi marca?

Sibienlamayoria de las empresas comprenden elinterés que reviste el uso de las marcas para
diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo impor-
tante que esregistrarlas. Habida cuentadelainfluenciaque puede tenerunamarca paradeter-
minar el éxito de unproducto enelmercado, es esencial que sele dé unaproteccidnadecuada.

Registrarunamarca otorga ala empresa el derecho exclusivo a utilizar lamarca. Esto permite ex-
cluirdelmercado (mediante accionesjudiciales) a terceros que quieran comercializar productos
idénticos o semejantes con la misma marca o con una marca semejante que induzca a error. Us-
ted puede conceder su marca protegida en licencia o en franquicia a otras empresas, lo que
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proporcionauna fuente adicional de ingresos a suempresa. Aveces una marca protegida con
una determinadareputacidn entre los consumidores puede utilizarse también para obtener fi-
nanciacion de instituciones financieras como bancos o inversores de riesgo que cada vez son
mas conscientes de laimportancia de las marcas para el éxito comercial.

Siustednoregistra sumarca, otras empresas podrian utilizarla (a sabiendas o sin ser conscientes
de ello) para sus propios productos el mismo signo o un signo semejante que induzca a confu-
sion. Sus competidores podrian adoptar una marca semejante o idéntica y aprovechar la repu-
tacidny relaciones que usted ha creado con sus clientes y asociados comerciales. La utilizacidn
de su marca por otras empresas puede confundir a sus clientes y puede también perjudicar la
reputacion eimagen de suempresa, especialmente, si el productorival es de calidadinferior.

Porlotanto, laproteccion de lamarcade su producto:

» Garantiza que los consumidores distinganlos productos;
» Permite alas empresas diferenciar sus productos;

» Esuninstrumento de comercializacidny permite proyectarlaimagenylareputacionde una
empresa;

» Puede serobjetode concesidndelicenciasy proporcionarunafuente directadeingresosa
través deregalias;

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

» Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto
paranoinduciraengafo al consumidor.

Eluso de unamarcatambién concede ciertos derechos, principalmente, el derecho aoponerse al
registro de untercero conposterioridad (lo que obligara aregistrarlaanombre delusuario, encaso
de quelaoposiciontenga éxito) Las ventajas principales deregistrarlamarca en estos casos son:

» Elregistroproporcionaunapruebadelosderechos, o que esespecialmenteimportante en
elcaso de controversias conterceros;

» Puede presentarse la solicitud antes de utilizar la marca, con lo que se obtienen derechos
exclusivosincluso antes de empezar a comercializar su producto;

» Elregistrohace mas facily baratala observancia;
» Lamarcaseincluye enelregistro;
» Puedeponerseallado delamarcaelsigno @;

» Constituye prueba de “mejorderecho” en otros potenciales conflictos o litigios, como libre
competencia, redes sociales, o nombres de dominio.
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22. ;Cuales sonlos diferentes tipos de
marcas?

Marcas

Las marcas son signos que permiten diferenciarlos productos o servicios producidos o sumi-
nistrados porunaempresade losde lasdemas.

Marca de productosy servicios

En Chile, las marcas se pueden clasificar de acuerdo con su ambito de proteccion en marcas de
productos, servicios o de ambas. Para ello, se establece un sistema de Clasificacion Internacional
(“Clasificacion de Niza”), gue comprende 34 clases de productos, y 11 de servicios). Por ejemplo,
los “vinos” entranenlaclase 33;las bebidasnoalcohdlicas, enlaclase 32. Alavez, los servicios pue-
denserde cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauracion, etc.
Puede registrarse unamisma clase envarias clases de productos o servicios, sinlimites.

Marcas colectivas'®

Estantratadasenelarticulo 19 bisdelaley 19.039. Los titulares de una marca colectiva general-
mente son asociaciones o cooperativas que por si mismas no utilizan la marca colectiva pero
cuyos miembros tienen derecho a usarla para distinguir sus productos. La asociacion esta-
blece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen
geografico) enun “reglamento de usoy control”, que se debe poneren conocimiento publico,
y ofrece a cada una de las empresas la opcidn de usar la marca a condicién de cumplir dichas
normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente
los productos de un grupo de empresas que por separado tendrian dificultades para que los
consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan. Cons-
tituyen una eficaz herramienta de promocién de la asociatividad. Un ejemplo de una marca
colectiva de gran éxito es lamarca “Vifiedos de Casablanca” de la Asociacidon de Empresarios
Vitivinicolas de Casablanca, RegistroN°1198262. El programa “Sello de Origen”, del INAPI, pro-
mueve el uso de marcas colectivas y de certificacién, Indicaciones Geograficas y Denomina-
ciones de Origen para el reconocimiento y proteccidn de los productos chilenos, con el fin de
impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo de comunidades del pais.'

5Lasempresastambién puedenutilizarmarcas colectivas ensuetiquetadoy envasado a finde comercializar conjun-
tamente los productosde ungrupo de empresasy mejorar elreconocimiento delproducto, o pueden utilizarmarcas
de certificacion paracertificar que sus productos cumplen conun conjunto de normas preestablecidas. Tantolas
marcas colectivas como las de certificaciéon generalmente puedenusarse junto conlamarcaindividual de laempresa.

\éase https://www.inapi.cl/sello-de-origen/para-informarse
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Marcas de certificacion"”

Las marcas de certificacion pueden definirse como “signos distintivos susceptibles de repre-
sentacion grafica, distintivo destinado a ser aplicado a productos con el objeto de acreditar
alguna o algunas determinadas caracteristicas comunes, a unos especificos componentes
vinculadosaundeterminado origendelos productos, porpersonas debidamente autorizadas,
controladasy certificadas poreltitularde lamarca”. La certificacién de productos comprende
elregistro de unamarcallamada “de certificacion”, paraindicar que satisface un conjunto defi-
nido de requisitos para ese producto o servicio, definidos en un reglamento de publico cono-
cimiento. La marca de certificacion suele figurar en un producto o suembalaje, redes sociales
y sitios web. La marca lleva una referencia al nimero o nombre de la norma pertinente para el
producto enrelacidn conlacual se ha certificado el producto.

Las marcas de certificacionse conceden cuandoun producto o servicio satisface unasnormas
definidas, perono estanrestringidas aun grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda
certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas. Enlamayoria delos paises,
la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificacion es que las pri-
meras s6lo pueden ser usadas por un grupo especifico de empresas, por ejemplo, los miem-
bros de unaasociacion, mientras que lasmarcas de certificacion puede usarlas cualquiera gque
cumplalasnormas estipuladas porel titular de lamarca de certificacion.

Uno de los requisitos mas importantes para obtener una marca de certificacion es que la en-
tidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestion
cumplenlas normas. Un ejemplo famoso de una marca de certificacion es lamarca” Manos de
Isla Negra”, que distingue “tejidos y productos textiles creados por mujeres de campesinosy
pescadores de Isla Negra que se han convertido en artistas conocidas internacionalmente y
suslogros han marcado unverdadero hito en el arte latinoamericano".'®

Una demostracion de calidad

Un producto que llevaunamarcaincluye la garantia de un colectivo de que, por ejemplo:

M

El producto se hafabricado conforme aunanorma o estandar aplicable;
» Laproducciéonse havigiladoy controlado;

» Elproducto se haensayadoeinspeccionado;

v

Silosclientes consideran que el producto conmarcano cumple lanormadeclarada pueden
dirigirse al érgano de certificacion para solucionar su queja.

7 Algunos productos de origenes geograficos distintivos pueden etiquetarse, envasarse y anunciarse mediante
indicaciones geogréficasindicativas de que el producto tiene una determinada calidad, reputacidénuotras caracte-
risticas que se atribuyenasu origengeogréficoy que han sido debidamente protegidas comoindicacion geografica.
Enelcasodealgunos productos(porejemplo, elvinoylasbebidas espirituosas) esimportante que los exportadores
prestenmuchaatencidénanoincluirensus etiguetas o envases términos que estan protegidos comoindicaciones
geogréficas(porejemplo, “Tequila”, “Champagne’, “Chianti”) amenos que sus productos hayanrecibido la certifica-
ciéndelosérganos correspondientes como productos conderecho autilizarunaindicacién geograficadeterminada.

8\/éase https://www.inapi.cl/sello-de-origen/productos-registrados-y-en-proceso/centro
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Los 6rganos de certificacion de productos utilizan varias técnicas de valoracidn (la mayoria de
las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir siconceden o no el certificado. Al-
gunos de los métodos mas generales sonlos siguientes:

» “Ensayo de tipo” del producto;
» Valoracién del control de calidad de laféabricay suaceptacion;
» Visitadevigilanciaalafabrica, a finde verificar el control de calidad;y

» Ensayo de muestras extraidas del mercado abierto.

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

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

» Losvendedoresdeseancrearse unareputacion,ampliar sus mercados, mejorarlacompeti-
tividad, promovernuevos productos, etc.

» Loscompradores (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratacién publi-
ca,importadores, etc.) desean que la calidad de los productos que compran esté garantizada.

Marcas Famosas y Notorias

Sonlas marcas que, dentro de un procedimiento de oposicion o a través del examen de fondo
dela Oficina de Marcas, se consideren “iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, en
forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos
productos o servicios, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente
del publico que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios, en el pais
originario delregistro”.

Esinteresante destacar que nuestra ley ha distinguido entre las circunstancias del publico que
“habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios”, en el pais originario del
registro, frente alas marcas registradas en Chile y que gocen de famay notoriedad. Respecto
de estas Ultimas, la posibilidad de impedir el registro se extiende a productos o servicios dis-
tintos y norelacionados, a condicién de que “guarden algun tipo de conexién con los produc-
tos o servicios que distingue lamarcanotoriamente conociday que, por otra parte, sea proba-
ble que esa protecciodn lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada” (articulo
20letrag),ley 19.039).
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23. ;Qué debo tener en cuenta al seleccionar
O crear mi marca?

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

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

» Esrecomendable asegurarse de que, silamarca estad formadaporunaomas palabras estas
palabras puedanleerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidady que se preste a
todo tipo de medios publicitarios.

» Eltexto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los
idiomas de los mercados de exportacién potenciales.

» Lamarcano debe seridéntica o tan similar a otra que puedainducira confusiény el corres-
pondiente nombre de dominio (direccién de Internet) debe estar disponible para su re-
gistro. Siempre es bueno realizar una busqueda de anterioridades en la base de datos de
la oficina de marcas de INAPI”. (Véase en |la pregunta 79 mas informacién sobre la relacién
existente entre losnombres de dominioy las marcas.)

Ala hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideracion las conse-
cuencias que conllevaralaeleccion delos tipos de palabras siguientes:

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

» Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relacion con el producto que
anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es probable que
requieran mucha mas publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmen-
telamarcay el producto. Serian ejemplos tipicos de ello las marcas de Cristal y Paris.

» Marcas sugerentes. Son marcas que insindan uno o varios atributos del producto. El atractivo
de las marcas sugerentes es que actlian como una forma de publicidad. Sinembargo, entra-
fanelpequeforiesgo de que algunos paises considerenquelamarcaesdemasiadodescrip-
tivay denieguen suregistro. Un ejemplo de marca sugerente seriala Aerolinea “Sky” (“cielo”).

? Disponible enhttps://buscadormarcas.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx
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» Independientemente del tipo de marca que usted elija, esimportante que evite imitar mar-
cas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varie ligera-
mente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal
deletreada. Asimismo, debe considerar que siusa disehos, dibujos u otras obras - cuadros,
pinturas,imagenes, fotografias, etc. - debe contar conla autorizacidnrespectiva.

24. ;Como registro mis marcas en Chile?

El solicitante

El proceso en Chile es muy agil, y puede desarrollarse completamente enlinea (incluyendo la
solicitud propiamente tal, registro de poderes, y el pago de las tasas correspondientes). En el
formulario figuran:

» Losdatosde suempresa - o sus datos personales, si el solicitante es persona natural;

» Unailustracion grafica de sumarca, si corresponde auna marca figurativa o mixta (imageny
texto), junto conunadescripcion delamisma;

» Unadescripciondelosproductosyserviciosydelaclase oclasesalasque pertenecenpara
las que suempresa desea obtenerlaprotecciénde lamarca.

Hay que senalar que en Chile no serequiere que se demuestre eluso de lamarca, o bien que se
presente una declaracion donde se deje constancia de que la empresa preveé usar la marca al
momento derealizarla solicitud.

La oficina de marcas

Elprocesode tramitacion de las oficinas de marcas variade un pais a otro; en Chile, comprende
las siguientes etapas.

Examen de forma. La oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple
los requisitos o formalidades de caracter administrativo, es decir, que se ha pagado latasade
solicitud y que el formulario de solicitud esta debidamente rellenado, que la imagen ha sido
correctamente descrita, que los poderes se encuentren correctamente especificados.

Examen de fondo. la oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cumple
todos losrequisitos sustantivos, y que laley de marcas registradas del pais no excluye el regis-
tro del signo. La oficina examina también sila marca esta en conflicto con marcas registradas
en la clase o clases pertinentes. Para los fines del registro de marcas, Chile utiliza la Clasifica-
cioninternacionalde Productosy Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificacion de Niza).
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Publicacion eimpugnacion. lamarca se publica en el Diario Oficial con objeto de concederun
plazo de 30 dias a terceros paraimpugnar el registro.

Registro. Unavez que se ha decidido que no hay motivos para denegarla solicitud, se registra
lamarcay se entrega un certificado de registro cuyo periodo de validezes de 10 afios, renova-
bleindefinidamente.

Renovacion. La marca puede serrenovada indefinidamente pagando las tasas de renovacion
correspondientes, dentro de los seis meses anteriores y seis meses posteriores a su fecha de
vigencia.

El costo de la proteccion

Esimportante teneren cuentay presupuestaradecuadamente los costos asociados alacrea-
cionyelregistro de lamarca.

» La creacién de unlogotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrafar cos-
tos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
» Realizarunabusqueda de marcas también puede ocasionar costos.

» Elprocesoderegistroacarreacostos que varianenfuncion delnimero de paisesydelaca-
tegoriadelos productos olas clases de marcas parala que se solicita proteccion. La oficina
nacionalde marcas puedeinformarle mas detalladamente sobre los costos asociados alre-
gistro de marcas en Chile®°.

» Lasempresas querecurranaunagente de marcas o abogado especialista en Pl para trami-
tar el registro incurrirdn en gastos adicionales, aunque probablemente ahorraran bastante
tiempoy esfuerzos.

Quien desee utilizaruna marca o que la utilicen terceros puede solicitar el registro. Esta perso-
napuede seruna personanatural ojuridica.

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

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se hallevado a
cabounabusquedademarcas paraestarseguro de quelamarcaque piensa utilizar, o una simi-
lar, no ha sido yaregistrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.

20Véase https://www.inapi.cl/marcas/para-informarse
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Es aconsejable realizar una busqueda de marcas no solo en el propio pais sino también, si ello
esposible, enpaises potenciales de exportacion afinde evitar problemas de infracciénenuna
etapaposterior.

Puede realizar la busqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En
ambos casos, la busqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas (Inapi
cuenta conuna excelente base de datos gratuita?') consultando una base de datos sobre mar-
casregistradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa buisqueda sélo es prelimi-
nar. Quiza seadificilasegurarse de quelamarcaelegidano es “similarhasta el punto de generar
confusion” conunamarca ya existente cuyo registro seavalido. De ahila utilidad de contar con
la orientacion de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los tramites
que exige la oficina de marcas y con lajurisprudencia en ese ambito. También debe conside-
rarse que la eventual confusién incluye aquellas marcas “graficas o fonéticamente similares”,
porlo que labusqueda de marcas figurativas es particularmente compleja. Algunos estudiosy
empresas privadas cuentan con programas automatizados pararealizar estas busquedas.

Anivelinternacional, en el sitio web de la OMPI se dispone de unalista 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 clasificacién en https://www.wipo.int/es/web/

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

45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

El procedimiento en Chile exige 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 informacidn en las bases de datos
sobre marcas. Es esencialregistrarlamarcaentodaslas clases enlas que se piense usarla.

El sistema de clasificacion mas utilizado (también en uso en nuestro pais, como mencionamos an-
teriormente) es el Sistema de Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de Marcas (o Clasificacién de Niza), que consta de 34 clases para productosy de 11 para servicios.

Ejemplo

;Coémo se clasificanlos productos? Tomemos un ejemplo. Sisuempresafabricavinos, uotras be-
bidas alcohdlicas, aexcepcionde cervezas, deberdahacerunasolicitud enclase 33. Ahora, bien, si
ud. ademas desea producir o comercializar algunos productos complementarios bajo su marca,
deberdinformarse acerca de su clasificacion: los aireadores de vino en clase 21, armarios refrige-
radosenlaclasell, etc. EnChile, puede presentarse unasolicitudidentificandovarias clases(cada
clase adicional esta sujeta al pago de tasas), o presentar solicitudesindependientes.

2Véase https://buscadormarcas.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx
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[}/ casaponoso,

4

Ejemplo: CasaDonoso, packvinoy copaconlogo??.

26. ;Qué necesito saber para poder utilizar
unamarca?

Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comerciali-
zar sus productos o servicios, pero algunos paises no la registran oficialmente hasta que no se
presenten pruebas de suuso. Ademas, en la mayoria de los casos, siuna vezregistrada, lamarca
no se usa durante un determinado periodo de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco anos),
podra ser eliminada del registro de marcas. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha
hechoconlaintenciénde utilizarrealmentelamarcaenelmercadoyno simplemente paraobsta-
culizar su utilizacion por otros. En nuestro pais, a partirde 2025, de acuerdo con el nuevo articulo
27 bisa)delaley19.039, puede declararse la caducidad de unregistro de marca “Sitranscurridos
cinco afos desde la fecha de concesidn del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso
realy efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o porun tercero con su consentimiento,
paradistinguiruno o mas delos productos y/o servicios paralos cuales haya sido concedida; o si
dicho uso se hubiese suspendido de formaininterrumpida por el mismo periodo”.

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 es una marca. Estos simbolos no son obligatorios y generalmente

22\éase https://tiendacasadonoso.cl/products/arma-tu-pack-copa-vino-gran-reserva
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no aportan mayor proteccion juridica a la marca, pero pueden ser un medio conveniente para
informar alos demas de que un signo determinado es unamarca, previniendo asialos posibles
infractoresyfalsificadores. Los simbolos ®, MDy MR se usanunavez que lamarcahasidoregis-
trada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces
paralas marcas de servicio. Como vimos, en nuestro pais se exige utilizar las palabras “Marca
Registrada” o las iniciales “M.R.” o la letra “R” dentro de un circulo, de lo contrario, no podran
ejercerse acciones penales contra tercerosinfractores.

Utilizacion en la publicidad

Sisumarcaestaregistradacomo unlogotipo conundisefo o tipo de letra especifico, asegurese
de que sea utilizada exactamente conforme a cémo fue registrada. Es importante que vigile de
cercasuutilizacién, yaquelamarcaesunelementovitaldelaimagendelos productos de suem-
presa. Conviene ademas evitarlautilizacidonde lamarcacomo unverbo o sustantivo paraimpedir
quelos consumidores percibanla marcacomo un término genérico - como “confort” o “tanax”.

Una marca para muchos productos

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

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

Sea cual sea la opcidn elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la
marcaestéregistradaentodaslasclasesde productososervicios,oambos,alosque seaplique.
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27. ;Qué es un dibujo o modelo industrial?
¢Por qué es importante para mi empresa?

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

» Adaptar los productos a grupos determinados de clientes. Pequefas modificaciones del
disefio de un producto (por ejemplo, unreloj) pueden hacer que sea especialmente adecua-
do para determinadas edades, culturas o grupos sociales. Las funciones basicas del reloj se
mantienen, pero es probable que ninosy adultos prefieran dibujos o modelos muy diferentes.

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

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

En el lenguaje cotidiano un “dibujo o modelo industrial”, o disefio, se refiere generalmente a la
formay funcién generales de un producto. Se dice que una butaca tiene un “buen disefio indus-
trial” cuando resulta cémoda para sentarse y nos gusta el aspecto que tiene. Por consiguiente,
disefarunproducto significaquelasempresas desarrollenlosrasgosfuncionalesy estéticos del
producto teniendo en cuenta también cuestiones como la comerciabilidad del producto y los
costos de fabricacidn, olafacilidad de transporte, almacenamiento, reparaciény eliminacion.

Sinembargo, desde la perspectiva del derecho de la Pl, un disefio industrial o “dibujo o modelo
industrial” se refiere sélo alos aspectos estéticos o ala apariencia exterior de un producto. Para
nuestralegislacion, sondos conceptos separados: “bajoladenominacionde disefoindustrial se
comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier articuloindustrial o
artesanal que sirva de patron parala fabricacion de otras unidades y que se distinga de sus simi-
lares, sea por su forma, configuracion geométrica, ornamentacion o una combinacion de éstas,
siempre que dichas caracteristicas le den una apariencia especial perceptible por medio de |a
vista, de tal manera que resulte una fisonomia nueva”; por su parte, “bajo la denominacion de di-
bujo industrial se comprende toda disposicién, conjunto o combinacidn de figuras, lineas o co-
lores que se desarrollen en un plano para suincorporacion a un producto industrial con fines de
ornamentaciony que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva” (articulo 62, ley 19.039).

Dicho con otras palabras,” disefio industrial” se refiere a una forma tridimensional o un producto
que sirve de patron para la fabricacion de otros (piense en una capsula de café con una forma
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determinada), mientras que el “dibujo industrial”, los disefios desarrollados en un plano parain-
corporaraunproducto confines de ornamentacién, generando una apariencia nueva (piense en
el disefio grafico aincorporar a una prenda de vestir). Si bien el dibujo o modelo de un producto
puede tenerrasgos técnicos o funcionales, los dibujos o modelos industriales, como categoria
dentro del derecho de la Pl, se refieren sélo al caracter estético de un producto acabadoy, por
consiguiente, sondistintos de todo aspecto técnico o funcional.

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

En general, los disefos industriales estan constituidos por rasgos tridimensionales como la
forma de un producto, por rasgos bidimensionales como la ornamentacidn, dibujos y lineas o
color(denominados, como vimos, “dibujosindustriales”), o poruna combinacion de dos o mas
de estostiposderasgos.

Ejemplo de disefioindustrial, asociacion Madera 21, Corporacién Chilena de laMadera?.

23 \Véase https://www.madera2l.cl/blog/2018/08/30/el-diseno-industrial-chileno-y-el-desafio-de-su-interna-
cionalizacion/
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28. ;Por qué debo proteger mis disefios o
dibujos?

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

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

» Losbuenosdibujos o disefiosindustriales sonactivos comerciales que puedenaumentarel
valor comercial de una empresay sus productos. Cuanto mas éxito tenga el disefio, mayor
serd suvalorparalaempresa. Como sucede contodoslos activos de unaempresa, hay que
administrarlos, vigilarlos y protegerlos adecuadamente.

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

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

29. ;Como protejo mis dibujos o modelos
industriales?

Enlamayoria delos paises, un dibujo o disefio industrial debe registrarse para que esté prote-
gido porlaley sobre dibujos o modelosindustriales. Pararegistrar un dibujo o disefio industrial
debe presentar una solicitud en la oficina nacional (o regional) de la propiedad industrial del
pais (o region) donde quiere pedir proteccion.

Cuando un dibujo o modelo industrial esta protegido por el registro, se concede al titular dere-
chos exclusivos contra las copias o imitaciones no autorizadas de terceros. Esto comprende el
derecho de impedir a toda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda cual-
quier articulo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y practicas del pais
oregiondeterminanelalcancereal delaprotecciéndel derechoregistrado del dibujo o modelo.
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Ennuestro pais, se declara expresamente que la proteccidon que se otorga a los dibujos y dise-
fosindustriales es sin perjuicio de aquellos de las normas del derecho de autor (articulo 62 bis
delaley19.039).

Proceso deregistro
Pararegistrarun dibujo o modelo en Chile, debera seguirnormalmente las siguientes etapas:

» Presentarunasolicitudenel INAPI. véase enelapéndice llunalista de sitios web de las ofici-
nas de propiedadindustrial donde usted puede registrar sus dibujos o modelos). Le pediran
que entregue también dibujos y/o fotografias del dibujo o modelo en cuestidn (se suelen
especificarformatos normalizados).

» En Chile, se requerira también que presente una descripcion o declaraciéon escrita sobre la
novedad del dibujo o modelo industrial. La descripcion debera ser normalmente del dibujo
omodeloynodelarticuloalque sehaaplicado. Deberadexplicarde modo precisoy adecua-
do en qué se diferencia de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores. Debera incluir
también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos
son los mas importantes. En caso de ser procedente, el examinador puede pedir muestras
fisicas del dibujo o modelo (prototipos o maquetas) paraapreciarlo mejor o percibir sus tex-
turas o materiales.

» Pagarlacorrespondiente tasade solicitud.

» Usted puede decidir contratar aun agente o abogado especialista de la propiedad industrial
que le ayudara a presentar la solicitud y a realizar los trdmites de registro. Enrelacién conello
debera también presentarun documento que certifique los poderes de surepresentante.

En Chile, existen dos vias para obtener el registro de un Dibujo o Disefio Industrial: procedi-
miento general, o procedimiento abreviado.

De acuerdo con el articulo 67 bis a) de la ley 19.039, el procedimiento abreviado no considera
la practica de un examen de fondo, para determinar si se cumplen los requisitos de la solicitud
(principalmente, lanovedad). Al contrario, se entrega un certificado de depdsito. Siel titular de
este certificado desea ejercer las acciones penales de la ley contra terceros, deberd solicitar
que serealice (y aprobar) el examen de fondo delregistro general.

Emitido el certificado, la solicitud de disefio se publica en el Diario Oficial. Terceros interesa-
dos, o el mismo solicitante, pueden pedir (a su costo) la realizacién de examen de fondo. En
caso de no aprobarse, se cancelara el certificado de depdsito. Si el examen resulta favorable
al solicitante del Diseflo o Dibujo, se publicara este hecho en el Diario Oficial, y se continuarala
tramitacion de solicitud de acuerdo conlas normas generales.

Elplazo de proteccidn para un dibujo o modelo industrial registrado bajo el sistema abreviado
o generaltiene unavigencia de 15 afios, desde la fecha de solicitud.
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En nuestro pais, puede pedir el registro la persona que cred el dibujo o modelo o, si esta per-
sona trabajaba por contrato, su empleador. El solicitante puede ser una persona natural (por
ejemplo, undisefiador) o una entidad juridica (una empresa). En ambos casos, la solicitud pue-
de hacerse de modo directo o porconducto de unagente. Siusted solicita el registro desde el
extranjero es posible que la oficina de la propiedad industrial del pais a la que se solicita exija
que dispongade un agente debidamente autorizado.

Esimportante sefalar que, de acuerdo con el articulo 68 de laley, “Enlos contratos de traba-
joy prestacién de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o
creativa, lafacultad de solicitar el registro, asicomo los eventuales derechos de propiedadin-
dustrial, perteneceran exclusivamente al empleador o a quien encargé el servicio, salvo esti-
pulacién expresaencontrario”.

Dibujos o modelos no registrados

Debe prestarse una atencion especial a la Unién Europea, donde es posible obtener protec-
cionlimitada para dibujos o modelosindustriales en beneficio de un dibujo o modelo no regis-
trado, durante tres afos desde la fecha en que el dibujo o modelo se hizo publico enla Unidn
Europea. Paratenerunaproteccidén maslargay mas sélida se precisa el registro. La proteccién
de dibujos o0 modelos no registrados tiene por objeto facilitar a las empresas la oportunidad
deponerapruebasusproductosenelmercado antes de dedicaresfuerzosy dinero aregistrar
los dibujos 0o modelos, muchos de los cuales quiza no tengan éxito en el mercado. También al-
gunos dibujos o modelos quiza se comercialicen sdlo durante un periodo muy corto, especial-
mente enlaindustria de lamoda, sin que se deseeregistrarlos.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta seccidn estd dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales,
pero es importante sefalar que, existen medios alternativos de proteger los disefios de los
productos. Yasefialamos que laley establece expresamente que los derechos que se otorgan
sobre un disefo o dibujo industrial son sin perjuicio de aquellos concedidos envirtud de la ley
sobre los derechos de autor. Los derechos de autor dan derechos exclusivos sobre obras lite-
rarias o artisticas. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse obras de arte o arte apli-
cado porlo que puede aplicarse a ellos la proteccion de los derechos de autor, que seria una
opcidoninteresante paralas PYME. Véase la pregunta 32.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede que siundibujo o modeloindustrial funcionaenelmercado como marca pue-
de protegerse en calidad de marca tridimensional. Podria darse este caso cuando se conside-
ra que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo de los pro-
ductos fabricados porlaempresa.
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Competenciadesleal

Los dibujos o modelos industriales estan protegidos por las leyes relativas a la competencia
desleal. De este modo undibujo o disefio puede estar protegido contra actos de copia servily
actos que puedan causar confusion, actos de imitacion, de aprovechamiento de lareputacion
de unaterceraparte, etc. Sinembargo, la protecciéon con arreglo al concepto de competencia
desleal es en general bastante mas débil y lasinfracciones son mas dificiles de demostrar.

Uncasoemblematico ennuestro pais eslafamosabotelladel “Moai” de RapaNui, delaempre-
sa Agricola Cooperativa Pisquera Limitada (Capel). Recientemente, esta empresa intentod re-
gistrar como marca tridimensional el famoso disefio del Moai, lo que fue rechazado en primera
y segunda instancia. Entre los argumentos, se resolvié que “el signo pedido esta constituido
porlaformade unaestatuamonolitica propia de la cultura del pueblo originario Rapa Nui(..) de
Chile”. El Tribunal de Propiedad Industrial agregé que “el signo solicitado aregistro como mar-
catridimensional carece de la capacidad distintiva necesaria para asociar el producto pedido
conun origen mercantil de los mismos, ya que los moai corresponden a la expresion cultural y
tradicional de los habitantes de la Isla de Pascuay a sus caracteristicas y atributos asociados
adicho grupo humano, porlo que no es posible beneficiarse de sus expresiones culturales ya
que forman parte de un patrimonio cultural inmaterial de los Pueblos Indigenas, consagradas
ennuestro ordenamiento juridico”?,

30. ;Que puede registrarse como dibujo o
modelo industrial??®

Para que undibujo o disefo searegistrable ha de sernuevo. El dibujo o modelo es nuevo “enla
medida que difieran de manera significativa de dibujos o disefios industriales conocidos o de
combinaciones de caracteristicas de dibujos o disefios industriales conocidos”, de acuerdo
conelarticulo 62delaley19.039.

El dibujo o modelo que podia protegerse enlos productos manufacturados estabarelaciona-
do antes con elementos como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamen-
tacion de una tetera. Sin embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance de la proteccién se
amplia gradualmente y abarca mas productosy tipos diferentes de dibujos o modelos. Ahora
abarcaelementoscomolosiconos electréonicos de las computadoras creados porcddigosin-
formaticos, los caracteres tipograficos o las presentaciones graficas de los monitores de las
computadoras, aparatos domésticos o teléfonos moéviles.

24\éase https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/01/02/1117425/capel-moai-inapi-marca-pisquera.html

% Laformayeldisefio delenvase del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético del envase del producto)
puede protegerse como dibujo o modeloindustrial
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¢Qué no puede protegerse mediante derechos de dibujo o modelo industrial?

Los dibujos o modelos que estan generalmente excluidos del registro en muchos paises son
los siguientes:

» Los dibujos o modelos que no cumplen el requisito de novedad (como se ha explicado ya).

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

» Los dibujos o modelos que incorporan simbolos o emblemas oficiales protegidos (comola
banderanacional).

» Losdibujos o modelos que se consideran contrarios al orden o lamoralidad publicos.

Sinembargo, lalegislacion chilena simplificabastante laenumeracién, sefialando que no seran
registrables como dibujos o disefios industriales “aquéllos cuya apariencia esta dictada ente-
ramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se affada aporte arbitrario
alguno por parte del disefiador”.

Agrega que “ademas, no podran registrarse como disefos industriales los productos de in-
dumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproduccion
exacta seanecesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado meca-
nicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibicion no se aplica-
raé tratdndose de productos enlos cuales el disefio radique en una forma destinada a permitir el
montaje o la conexidén multiple de los productos, o su conexidén dentro de un sistema modular”.

Disenos tradicionales

Los disefios tradicionales y, de modo mas general, las expresiones culturales tradicionales
(expresiones del folclore) son consideradas por las leyes sobre Pl como obras de “dominio
publico” y no pueden protegerse. Sin embargo, las adaptaciones e interpretaciones contem-
poraneas de disefios tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales”y
“nuevas” para merecer la proteccién de dibujo o modelo industrial. La proteccién de la Pl de
adaptaciones contemporaneas de disefos tradicionales premiala creatividad y lainnovacion.
El articulo 3 de la ley de Pl contiene una guia en este sentido, seflalando que “la presente ley
garantiza que la proteccidn conferida porlos derechos de propiedad industrial que aquise re-
gulan, se concedera salvaguardando y respetando tanto el patrimonio bioldgico y genético
como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de pro-
piedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a par-
tir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estara supeditado a
que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento juridico vigente”.
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31. ;Qué importancia tiene mantener
confidencial el dibujo o modelo antes de su
registro?

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

El “plazo de gracia”

Lalegislacién permite para el registro un plazo de gracia de seis meses aun afio desde elmomento
enqueeldisefiosehahechopublico,reveladoopublicado. Estaconcesidnesaplicable cuandolos
articulos con el disefio se venden o se muestran en exposiciones comerciales o ferias, o cuando se
publicaenun catdlogo, folleto, anuncio, etc. antes de presentarla solicitud. Durante este plazo, se
puede comercializar el disefio sin que pierda su caracter de “novedad” y se puede todavia solicitar
elregistro. Sinembargo, estono esvalido entodoslos paisesy, ademas, es una concesiénlimitada
eneltiempo porloque esrecomendable, como principio general, mantener el disefio confidencial
hasta que se solicite laprotecciénde dibujo o modelo. Ademas, no se dispone de derechos exclu-
sivos de dibujo o modelo durante el plazo de gracia. Sinembargo, el disefio puede protegerse con
arreglo alas leyes sobre derechos de autor o competencia desleal, segun sean las disposiciones
de las legislaciones nacionales pertinentes (véase la pregunta 32). En nuestro pais, esto se simpli-
ficaconlafiguradelas divulgacionesinocuas, que establecen que aquellas hechas, autorizadas o
derivadas del solicitante, o hechas con motivo o deriva de abusos y practicas desleales, no seran
consideradas paradeterminarlanovedad, dentro de 12 meses de anterioridad ala solicitud.

Presentacion del diseio en una exposicion o feria antes de protegerlo

Conarreglo alaley sobre dibujos o modelos de los paises donde no existe plazo de gracia, es
probable que en el caso de exposiciones y ferias haya una excepcidn especial que permita a
los disefiadores presentar sus diseflos enuna “exposiciéninternacional certificada” (lo que los
convierte enpublicos) hasta seis meses antes de solicitarla proteccién de dibujo o modelo, sin
que el dibujo o modelo pierda su caracter de “novedad” u “originalidad”. Sin embargo, pue-
de ser arriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones tienen la categoria de “exposiciones
certificadas internacionalmente”. Por lo tanto, es recomendable presentar la solicitud antes
de exponer los dibujos o modelos en una exposicién o feria. En el caso de Chile, considerar lo
expresado acercade las divulgacionesinocuasy el plazo de 12 meses.
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32. ;Qué es el derecho de autor? ;Queé tipos
de obras estan protegidas por los derechos
de autor?

Elderechodeautoresladisposicionlegislativaque concede aautores, artistasy otros creado-
res la exclusividad sobre sus creaciones literarias y artisticas, llamadas generalmente “obras”.
De acuerdo connuestraley de Derecho de Autor (ley 17.336), se refiere alos derechos que “por
elsolohecho delacreaciéndelaobra, adquierenlos autores de obras de lainteligenciaenlos
dominios literarios, artisticos y cientificos, cualquiera que sea su forma de expresion, y los de-
rechos conexos que ella determina”. Las obras que pueden recibir la proteccion de los dere-
chos de autorsontodas, en general, creaciones originalesintelectuales. Estan protegidas con
independencia de su calidad y abarcan incluso las guias puramente técnicas o los dibujos de
ingenieria. Las leyes sobre derechos de autorno proporcionanunalista exhaustiva de los tipos
de obras que estan protegidas porlos derechos de autor, pero casitodas lasleyes nacionales
estipulanla proteccién delas siguientes producciones?;

» Qbrasliterarias;

» Obras musicales;

» Obrasdearte;

» Mapasy dibujos técnicos;
» Obrasfotograficas;

» Peliculas;

» Programasinformaticos;

» Productos de multimedios.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programacion, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, arquitectos, escultores, ilustradores, programadores,
emisorasderadio, editorialesy canales de televisidon crean o difunden de modo constante obras
protegidas por los derechos de autor y deberian entender claramente qué tipo de proteccion
existe para las obras a fin de explotarlas adecuadamente. Ademas, las empresas cuya dedica-
cion basica no esta directamente relacionada con la creacién o difusion de obras protegidas
por los derechos de autor deberian saber en qué consiste el sistema de los derechos de autor,
porqgue el sitioweb delaempresa, sus anuncios, folletos, manuales de instrucciény otro material
estanprotegidos generalmente porlos derechos de autor. También es preciso que las empresas
actien con cautela al utilizar obras protegidas por otros, como programas informaticos.

26 Avecesunaetiquetapuedeincluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que podrian estar prote-
gidasenvirtuddelaley sobre derechosde autor.
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Esimportante sefialar que la ley sobre derechos de autor protege Unicamente la expresion de
ideas, nolasideas ensi. La creatividad protegida porlaley sobre derechos de autoresla crea-
tividad enlaelecciony disposicién de palabras, notas musicales, colores, cddigo informatico,
etc. Por consiguiente, laidea o trama basica de dos novelas romanticas puede ser muy seme-
jante pero el modo concreto en que la trama evolucionay las palabras precisas utilizadas para
describirla son lo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la ley sobre
derechosdeautor.

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

Durante los ultimos 70 afios se ha desarrollado rapidamente una nueva esfera de derechos
relacionados con los derechos de autor. Estos llamados “derechos conexos” que han creci-
do alrededor de las obras protegidas por derechos de autor ofrecen derechos semejantes, si
bienamenudo maslimitados (permitir o prohibirla difusién de sus producciones, y percibiruna
remuneracion)y de duracion mas breve, para:

» Artistas, intérpretesy ejecutantes (como actoresy musicos) en susinterpretaciones;

» Productores de grabaciones de sonido (por ejemplo, grabaciones en casetes y en discos
compactos)ensus grabaciones;

» Organizaciones deradiodifusidn en sus programas de radio y television.

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

Sielnegociodesuempresase basaenalgunade estasactividades, osiustedesunusuario co-
rriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de Pl que no pueden
utilizarse sinla autorizacion deltitular. Esto requiere siempre el pago de tasas o de unaremune-
racion paraobtenerel permiso.

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

» UnaletraProdeadaporuncirculo;
» Elnombre deltitular de los derechos exclusivos;y

» Elafio de primera publicacion delfonograma.

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

Alcontrario delosdemas derechos de Plque precisanregistro, los derechos de autoren simis-
mos no dependen de tramites oficiales. Una obra creada se considera protegida por el dere-
chode autortan pronto existe - o0 sea, desde que se fija o expresa. Con arreglo alos 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 en los paises
que son parte en estos convenios. Por consiguiente, no hay un sistema internacional para soli-
citarlaproteccion delos derechos de autor entre distintos paises.

Chile cuenta conuna oficina nacional de derechos de autor (Departamento de Derechos Inte-
lectuales), y laley permite el registro de obras con el fin, por ejemplo, de identificary distinguir
titulos de obras. El registro sirve también como prueba prima facie ante un tribunal enrelacion
concontroversias surgidas sobre los derechos de autor.

Derechos exclusivos

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

» Sudivulgaciontotal o parcial;

» Sureproducciénbajodistintasformas, talescomolapublicacidonimpresaylagrabacionsonora;

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

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

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

» Su comunicacioén publica, por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir la
obray que permita que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin distri-
bucién previa de ejemplares;

» Sugrabacién, porejemplo, endiscos compactos, casetes o cintas de video;
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» Sutransmisién, porradio, cable o satélite;

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

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

Estos derechos patrimoniales tienenuna duracion de generalmente 50 afios tras la muerte del
autor. En muchos paises, las legislaciones nacionales fijaron plazos mas largos. En Chile, es de
lavida del autor,y 70 afios después de sumuerte. Este plazo de proteccion permite tanto alos
creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un periodo de
tiemporazonable. La protecciénporderecho de autortambiénincluye derechos morales, que
equivalen al derecho de reivindicar la autoria de una obra, y al derecho de oponerse a modifi-
cacionesdelamisma que pueden atentar contralareputacion del creador.

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

35. ;Qué eslagestion colectivade los
derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casosenlos que, paraciertostipos deutilizacion, resultapracticamenteimposiblelle-
varacabounagestidonindividualdelosderechos. Losautoresno tienenposibilidad de controlar to-
doslosusos que sehacende susobrasy, porejemplo, no puedenponerse encontactocontodasy
cadaunadelasemisorasderadio o de televisidn, o administradores de aplicaciones de streaming,
para negociar las autorizaciones necesarias para la utilizacion de sus obras y laremuneracion que
les corresponde. Porotro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusidn soliciten
permisos especificos de cada autor a la hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor.
Cada afo, una cadena de television difunde un promedio de 60.000 obras musicales; en teoria,
habria que ponerse en contacto con cada uno de los titulares de derechos sobre esas obras para
solicitar la debida autorizacion. Es evidente la imposibilidad material de gestionar esas activida-
des de formaindividual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahila necesidad
de crearorganizaciones de gestidn colectiva cuyo cometido es, entre otros, elde ocuparse de los
problemas que se plantean entre usuariosy titulares de derechos en esas esferas fundamentales.
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Por gestidon 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
defensade susintereses.

¢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);

» Elderecho de radiodifusion (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas porra-
dioy television);

» Los derechos de reproduccion mecanica sobre las obras musicales (la reproduccion de
obras endisco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabacion);

» Losderechosderepresentaciony ejecucion sobrelas obras dramaticas (obras de teatro);
» Elderecho dereproducciénreprografica sobre las obras literarias y musicales (fotocopiado);

» Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantesy los produc-
tores de fonogramas a obtenerremuneracion porlaradiodifusion o lacomunicacidonde fo-
nogramas al publico).

¢Como funciona la gestion colectiva?

Enfuncién 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 gestidn colectiva “tradicionales”, que actuan en representacién de sus
miembros, negocianlas tarifasy las condiciones de utilizacidon conlos usuarios, otorgan licen-
ciasy autorizaciones de uso, yrecaudany distribuyen las regalias. El titular del derecho no par-
ticipa directamente en ninguna de esas tareas, mas alld de un posible involucramiento a nivel
gremial o derepresentacion.

Los centros de gestion de derechos (“clearance centers”) otorgan a los usuarios licencias en
funcion de las condiciones de utilizacion de las obras y las cldusulas de remuneracion fijadas
por cadamiembro 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 estipulacion de las condiciones para el uso de sus obras.

Los “sistemas centralizados o de ventanilla Unica”, son una especie de coalicién de distintas or-
ganizaciones de gestion colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rapida ob-
tencién de autorizaciones. Esas organizaciones estan ganando terreno a medida que aumenta
elnimero de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos de obras,
incluido eluso de programas de computadora) paralas que se necesitanmuchas autorizaciones.

11747/



La clave parala Propiedad Intelectual

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

Sisuempresatrabajadirectamente conlasllamadasindustrias delos derechos de autor, porejem-
plo, creando, editando, grabando, distribuyendo o vendiendo obras protegidas por derechos de
autor o derechos conexos, debera asegurarse de que conoce sus derechos y de que adopta me-
didas adecuadas para ejercerlos, concederlos enlicenciay aplicarlos. Pero, aunque no trabaje di-
rectamente conlas industrias de los derechos de autor, suempresa puede en ocasiones producir
algunas obras protegidas por derechos de autory derechos conexos. Las publicaciones de em-
presas, los folletos, sitios web, los anuncios enlatelevision o los periddicos, o los videos de comer-
cializaciones probable que estén todos protegidos porlalegislacion sobre derechos de autor.

Entodo caso, siusted cree que suempresa hacreado obras protegidas porderechos de autor
o derechos conexos, y sideseaaprovecharal maximo elrendimiento de estas obras, seria pru-
dente que pidieraasesoramiento de su oficinanacional de derechos de autorodeunabogado
de derechos de autor. Figuran a continuacion algunas de las preguntas que usted puede for-
mularse paracomprender mejor el sistema de los derechos de autor de su pais.

¢Existe unregistro de derechos de autor? La proteccion de los derechos de autor es automa-
ticay nodepende de unregistro. Sin embargo, hay unregistro de derechos de autory seriain-
teligente registrar su obra en el registro porque le ayudaria mucho si surgen controversias, por
ejemplo, sobre la propiedad de la obra. El proceso en Chile es muy agil y puede desarrollarse
completamente enlinea?.

¢Quién es el titular de los derechos? El titular de los derechos de autor es generalmente el
creador o autor original de la obra. Sinembargo, hay algunas excepciones a estanorma. En al-
gunos paises se considera que los derechos econdmicos sobre una obra conderechos de au-
tor corresponden inicialmente al empleador o productor, mientras que en otros se considera
que se asignan o transfieren al empleador o productor. Por lo tanto, seriarecomendable estu-
diarlasreglamentaciones especificas de su paisy, en caso necesario, incluir en su contrato de
empleountexto adecuado que aclare latransferencia de derechos.

Ennuestro pais hay ciertas normas especiales (articulo 24 y siguientes de laley 17.336):

» Reglagenerales quelatitularidad de los derechos corresponde al autor de la obra.

» Enlas antologiasy otras compilaciones, el derecho enla compilacion corresponde al orga-
nizador;

» Enenciclopedias, diccionariosy otras compilaciones andlogas, hechas porencargo del or-
ganizador, éste serd el titular del derecho, tanto sobre compilacion como sobre los aportes
individuales;

27\éase https://www.propiedadintelectual.gob.cl/
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» Paralos diarios, revistas y empresas periodisticas en general, la empresa periodistica ad-
quiere el derecho de publicar en el diario, revista o periddico en que él o los autores pres-
ten sus servicios, los articulos, dibujos, fotografias y demas producciones aportadas por el
personal sujeto a contrato de trabajo; en el caso de producciones encomendadas por un
medio de difusidn a personas no sujetas a contrato de trabajo, aquél tendra el derecho ex-
clusivo para su publicacién en la primera edicidén que se efectle después de la entrega, a
menos que hubiere sido encargada expresamente para una edicion posterior. Transcurrido
el plazo correspondiente, el autor podra disponer libremente de ellas. Mismas reglas apli-
canparalas estaciones deradioy television.

» Enobrascinematograficas, el derecho de autor corresponde al productor.

» En general, el fotografo tiene los derechos de sus obras, salvo aquellas realizadas por en-
cargo envirtud de un contrato.

¢Cuales son mis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arre-
glo alalegislacién nacional sobre derechos de autor pueden variar de un pais a otro. Sin em-
bargo, los derechos exclusivos abarcan a grandes rasgos: las facultades de utilizar directa y
personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ellay de auto-
rizar su utilizacion por tercero (articulo 17 de laley 17.336). Esto incluye, entre otros, derecho de
reproduccion (derecho a hacer copias), el derecho a la interpretacion publica, el derecho de
emisidny el derecho de adaptacion. Ademas, un nimero creciente de paises conceden alos
titulares derechos relativos a la distribucion de sus obras por Internet y la protecciéon contrala
elusiéndelas medidastecnoldgicas de proteccion. Porconsiguiente, convendria estudiarqué
derechos prevé sulegislaciéonnacional sobre derechos de autorafinde que suempresapueda
aprovechar plenamente la proteccion de los derechos de autory derechos conexos.

¢Como consigo proteccion internacional para mis obras? Si el pais de donde usted es nacio-
nal o residente ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autory
derechos conexos administrados porla OMPI, como el Convenio de Berna, o sies miembro de
la Organizacién Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo
sobrelos ADPIC (todas hipdtesis aplicables a Chile), suobra acogida ala proteccion de los de-
rechos de autordisfrutard de protecciénautomaticaenungrannimero de paises (mas de 150).
Siéste no es el caso, puede haber todavia acuerdos reciprocos entre su pais y algun otro pais
que preveaderechos semejantes.

¢Como debo conceder licencias de mis obras? Si usted desea conceder en licencia su obra
a usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento de cual-
quier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opcidn ingresar en una
sociedad de gestion colectiva. Las organizaciones de gestion colectivavigilan la utilizacion de
las obrasennombre deloscreadoresy se encargande negociarlicenciasy de cobrarlos dere-
chos. Sonmuy corrientes enla esferadelas obras musicalesy literarias, donde puede haberun
gran numero de usuarios de la misma obra y donde seria dificil que el titular de los derechos 'y
los usuarios pudiesen pedir autorizacion para cadauso por separado, y vigilarel cumplimiento.
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Cuando no existen sociedades de gestion colectiva, hay que negociar individualmente con el
futuro titulardelalicencialosrespectivos acuerdos. De todos modos, y particularmente cuan-
do exista una negociacion contractual, puede ser Util pedir asesoramiento especializado para
obtener condiciones ventajosas enlos contratos de licencia. Véase mas informacion sobre las
licencias de obras conderechos de autorenlapregunta 47.

¢Como debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obratiene el derecho de permitir
oprohibirlautilizaciénde su obra. Siusted descubre que alguien utiliza sus obras conderechos
de autorsinsuautorizaciéonpuede hacervaleradministrativamentey ante los tribunales el cum-
plimiento de sus derechos. Enmuchos paises, como Chile, se dispone tambiénde lasllamadas
medidas en frontera para prevenir la importacién de mercancias con derecho de autor pira-
teadas. El asesoramiento especializado porun agente o abogado de la PI, porla oficina de los
derechos de autor, el Ministerio Publico, las policias y/o las autoridades aduaneras, puede ser
esencial cuando se descubre que se estan infringiendo sus obras. Algunas obras como pro-
ductos de programacion, fonogramas y obras audiovisuales puedenincluir medidas tecnolé-
gicasde proteccion(porejemplo, encripciones, sistemas de acceso condicional) paraimpedir
que se utilicen sinlicencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limi-
tarelacceso alas obras alos clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su
utilizacidny que paganla tasa correspondiente a esta utilizacion.

37. ;Que cuestiones debo considerar como
usuario de obras protegidas por derechos de
autor?

Paraalgunasempresas,lautilizacidnolaexplotacionde obras, grabacionesde sonido, retrans-
misionesointerpretacionesoejecuciones protegidas porelderechode autorpuede constituir
una parte central de sus actividades comerciales cotidianas. Asisucede en el caso de las emi-
soras radiofdnicas, las editoriales, las bibliotecas, los comercios o los clubes nocturnos. Para
otras empresas, puede tratarse simplemente de un instrumento ocasional utilizado para me-
jorarlas publicaciones internas, los sitios Web y otros medios de comercializacidn. Incluso, la
musica que utiliza dentro de sus tiendas fisicas puede estar sujeta a un pago por su utilizacion.
Para otras, la utilizacidn del material protegido por derecho de autor puede limitarse al uso de
suprogramainformatico. Entodoslos casos, le conviene considerarlas siguientes cuestiones.

¢Necesito una licencia? Probablemente, lo mds importante que necesita saber una empresa
que utilice o comercialice obras protegidas porel derecho de autorolos derechos conexos es
sidichas actividadesrequierenunalicencia. Comoreglageneral, todautilizacién o explotacién
comercial de dichos derechosrequiere unalicenciaounacesiéndelos derechos porparte del
titular de los mismos. Aqui se incluyen actos tan diversos como la utilizacion de una conocida
canciénenunanuncio televisivo, laventay distribucién de CDy DVD, y la utilizacion de progra-
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mas informaticos en las computadoras de una empresa. Si Ud. cuenta con televisores en sus
dependencias, o utiliza musica pregrabada en un saldn de eventos, puede que deba proceder
conunpago alasrespectivas asociaciones de gestidon colectiva. Enrelaciéon conla concesion
delicencias, debera averiguar silos derechos son administrados poruna organizacién de ges-
tion colectiva o por el autor o productor directamente antes de negociarun acuerdo de licen-
ciaque le permitautilizar o explotar el producto. Recuerde que los pleitos relacionados conlas
infracciones del derecho de autor pueden ser muy onerosos, y conllevar también una “sancion
social” muy negativa,y que es conveniente considerardichas cuestiones antes de meterse, us-
tedosuempresa, enproblemas. Tambiénpuede solicitarasesoramiento sobre los términos de
suacuerdo delicenciaantes de firmarlo.

Productos como los paquetes de programas informaticos por lo general se recibe la licencia
del producto al comprarlo. Los términos y condiciones de la licencia figuran con frecuencia en
el paquete mismo que puede devolverse sino se esta de acuerdo conellos.

¢Existe una sociedad de gestion colectiva? Las sociedades de gestion colectiva simplifican
considerablemente el proceso de obtenerlicencias para distintas obras. Enlugar de tratar di-
rectamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestion colectiva ofrecen
alos usuarios una fuente centralizada en la que pueden negociarse tarifas y términos de utili-
zacion, y obtenerse autorizaciones de manera sencillay rapida. Enlos ultimos afios, la creacidn
de sistemas centralizados o de “ventanilla Unica», que reldnen a varias sociedades de gestidn
colectiva que pueden emitir autorizaciones de manera facil y rapida, se ha considerado espe-
cialmente Util para las producciones de multimedios que requieren una amplia gama de au-
torizaciones. Siempre que sea posible, al tratar con las sociedades de gestidn colectiva eco-
nomizara tiempo y dinero. En su oficina de derecho de autor nacional podra obtener detalles
relativos alas sociedades derecaudacion que funcionan en su pais.

¢Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea errénea muy generaliza-
daes quelas obras publicadas enInternet son de domino publicoy, por consiguiente, pueden
ser utilizadas libremente por cualquiera sin autorizacién del titular del derecho. Cualquier obra
protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones musica-
les, a los productos multimedios, pasando por los articulos periodisticos y las producciones
audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de proteccidn, esta protegida indepen-
dientemente de que haya sido impresa en papel o “publicada” o puesta a disposicion en otros
medios como, por ejemplo, enInternet. En todos los casos se debe, porlo general, obtenerla
autorizacion del titular del derecho antes de su utilizacion. Del mismo modo, precisara una au-
torizacioén si suempresa desea publicar oincluir en su sitio Web obras, grabaciones de sonido,
radiodifusiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.
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38. ;Qué son los secretos comerciales?

Todas las empresas tienen secretos comerciales. Algunas son sumamente conscientes de la
importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la proteccidn de sus secretos
comerciales contra toda revelacion que pueda ser perjudicial para la empresa. Pero muchas
empresas solo se dan cuenta de que los secretos comerciales existen cuando lacompetencia
intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigacidn o planes de comercializacion
o cuandointenta quedarse conempleados que tienen valiosos conocimientos. Sélo entonces
descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda informacion comercial con-
fidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. De manera especifica, la ley
19.039 los define en su articulo 86 como “toda informacidén no divulgada que una persona po-
sea bajo su controly que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial,
siempre que dichainformacién cumplalos siguientes requisitos copulativos:

» Seasecretaen el sentido de no ser,como conjunto o enla configuraciony reunidn precisas
de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas que
se encuentranenlos circulos enlos que normalmente se utiliza ese tipo de informacién.

» Tengaunvalorcomercial porsersecreta.

» Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mante-
nerlasecreta.

Lautilizacionno autorizada de dichainformacion por personas distintas del titular se considera
practica desleal y violacién del secreto comercial. Dependiendo del sistema juridico, la pro-
teccidn de los secretos comerciales forma parte del concepto general de proteccidn contra
la competencia desleal o se basa en disposiciones especificas o jurisprudenciales sobre la
proteccién de lainformacién confidencial. Si bien la decisién final acerca de qué informacion
constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre
las practicas claramente desleales enrelacion con la informacidn secreta se incluye el espio-
naje comercial o industrial, elincumplimiento de contratoy el abuso de confianza.

Un secreto comercial tiene generalmente algun costo asociado con su desarrollo y no es un
conocimiento corriente enlaindustria. Inclusoinformacién negativa, como opciones deinves-
tigacion que se han explorado y que han resultado inutiles, pueden ser secretos comerciales
(llamado “know not-how”). Sigue a continuaciénunalista de algunas categoriasilustrativas so-
brelo que puede considerarse secreto comercial:

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

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

» Férmulas de fabricacién de productos;

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

» Informacién financiera;

» Expedientesrelativos al personal;

» Manuales:

» Ingredientes;

» Informacién sobre actividades de investigaciény desarrollo.

Proteccion de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro,
es decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento - mas alla de las
medidas razonables para mantenerla secreta. Por consiguiente, un secreto comercial puede
protegerse durante un periodoilimitado de tiempo, o mientraslainformacion siga siendo con-
fidencial. Portodoello,laproteccidndelos secretos comerciales puederesultarespecialmen-
te sugestiva para las PYME. No obstante, existen ciertas condiciones para que la informacién
se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar mas dificil y oneroso de lo que
parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varian de un pais a otro, existen ciertas nor-
mas generales que figuranen el Articulo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC,y
que, como vimos, fueronrecogidas por nuestralegislacion:

» Lainformacion debe sersecreta(en el sentido de que no sea generalmente conocida nifa-
cilmente accesible parapersonasintroducidas enlos circulos en que normalmente se utiliza
eltipo deinformaciénen cuestion).

» Debe tenerunvalorcomercial 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 para fabricarlabebida Coca-Colay el cédigo fuente de Windows.
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39. ;Como puedo preparar una estrategia de
secretos comerciales para mi empresa?

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

» Adoptarunprograma de seguridady protecciénde lainformacidonentodalaempresa.

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

» |dentificarlos secretos comercialesy darles prioridad de conformidad consuvaloryimpor-
tancia.

» Considerar si un secreto comercial puede protegerse mediante un derecho de Pl registrado
oficialmente, comounapatente,y encaso afirmativo, sino seriamejor protegerlo de este modo.

» Asegurarse de que sélo un nimero limitado de personas conozca la informacion confiden-
cial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes estan en esta situacion
sean bien conscientes de que es informacién confidencial. También deben considerarse
medios fisicos,como elmarcado de hojasimpresas, tarjetas magnéticasy sistemas de con-
troldeingreso, obligacion de destrucciéon de documentos, y otras.

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

» Firmar acuerdos de no divulgacién con los asociados comerciales siempre que se les co-
munique informacidn confidencial. Véase la pregunta 52.

» Establecerun sistema eficaz de seguridad para manejar lainformacién digital en la Intranet
de laempresa, con medidas técnicas, programasy encripcion que limite el acceso a infor-
macion clasificada, un sistema para vigilarla comunicaciénylarevelacion de informacion,y
un sistema para prevenir orastrear el acceso ainformacion confidencial.
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40. ;Cuando se recomienda proteger la
informacion como secreto comercial?

Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos: poruna parte, los secretos

comerciales pueden concernir ainvenciones o procesos de fabricacion que no satisfagan los

criterios de patentabilidady, porconsiguiente, puedan protegerse Unicamente como secretos

comerciales. Este podria ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricacion que

no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan

gozar de proteccion como modelo de utilidad - véase lapregunta13). Por otra parte, los secre-

tos comerciales pueden concernir ainvenciones que satisfaganlos criterios de patentabilidad

y, por consiguiente, pueden ser protegidos por patentes. Eneste caso, laPYME debera decidir

sipatentalainvencion ola consideracomo secreto comercial.

Algunasventajas delos secretos comerciales:

»

»

»

»

»

La proteccion de los secretos comerciales no esta sujeta a limites temporales (las patentes
tienenunplazo de duraciénque puedellegarhastalos 20 afios). Por consiguiente, laprotec-
cidén delos secretos comerciales continla de manera indefinida siempre que el secreto no
serevele al publico.

Los secretos comerciales no entrafian costos de registro (aunque puedan entrafiar costos
elevados destinados a mantenerlainformacién confidencial) comprendidalaintroduccion
de medidas tecnoldgicas de proteccion.

Los secretos comerciales tienenun efectoinmediato.

Laprotecciondelos secretos comerciales norequiere obedecerarequisitos como la divul-
gaciondelainformacién auna autoridad gubernamental.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la proteccion de la infor-
macidén empresarial confidencial como secreto comercial, especialmente cuando la infor-
macién satisface los criterios de patentabilidad.

Porejemplo:

»

»

»

Sielsecreto se plasmaenunproductoinnovador, éste podrd serinspeccionado, disecadoy
analizado (lo que se llama “ingenieriainversa”) por terceros que podran descubrir el secreto
y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la proteccién por secreto comercial de unainven-
cion no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial.
Unicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de proteccidn.

Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo
comole plazca.

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

» Unsecreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenidola
informacion pertinente por medios legitimos.

» Incluso sidesarrolla unlitigio exitoso contra un empleado que divulga un secreto comercial
de manerainjusta, pueden existir limitaciones a las clausulas penales que pueden estable-
cerse, lo que resulta en indemnizaciones muy bajas en comparacion con el dafio efectivo
que se causaconladivulgacion.
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41. ;Qué sonlas indicaciones geograficasy
como pueden protegerse?

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

“Champan”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort”, “Chianti”, “Pilsen”, “Oporto”, “Sheffield” y “Ha-
bano” son algunos ejemplos de nombres bien conocidos que en todo el mundo se relacionan
conproductos deundeterminado tipoy calidad. Unelemento comun de todos estos nombres
es su connotacién geografica: a saber, su funcion de designar lugares, ciudades, regiones o
paises existentes. Sin embargo, cuando oimos estos nombres pensamos en productos mas
que enloslugares que designan. Las aceitunas de Azapa, el Limdn de Picayla sal de Cahuil son
otros ejemploslocales.

Estos ejemplos demuestran que las indicaciones geograficas pueden adquirir una gran re-
putaciény que por lo tanto pueden ser activos comerciales valiosos. Por este mismo motivo
amenudo estan expuestos a mal uso o falsificacion, y su proteccién - nacional e internacional
- esmuy deseable.

¢Puede utilizarse las indicaciones geograficas Unicamente para productos
agricolas?

La utilizacion de las indicaciones geograficas no se limita a los productos agricolas. Pueden
asimismo servir para destacar las cualidades especificas de un producto que sean conse-
cuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos
conocimientos y tradiciones de fabricacion concretos. El lugar de origen puede serun pueblo
ounaciudad, unaregiénoun pais. Unejemplo claro es el término “Dulces de la Ligua” unaindi-
cacion geografica para productos artesanales de dicha ciudad.

¢Qué es una denominacion de origen?

Una denominacidén de origen es un tipo especial de indicacion geografica, que se aplica a
productos que poseen una calidad especifica derivada exclusiva o esencialmente del medio
geograficoenelque seelaboran. Elconcepto deindicacidon geograficaengloba alas denomi-
naciones de origen. Para el articulo 92 b) delaley 19.039, corresponde a “aquella que identifica
un producto como originario del pais, o de unaregion o de unalocalidad del territorio nacional,
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cuandolacalidad, reputacidonuotracaracteristica del mismo seaimputable fundamentalmen-
te a su origen geografico, teniendo en consideracion, ademas, otros factores naturales y hu-
manos que incidanenlacaracterizacion del producto”.

¢Qué funcion tiene unaindicacion geografica?

Unaindicacién geografica hace referencia al lugar o region de produccion que determinalas
cualidades especificas del producto originario de dicho lugar o regidn. Es importante que las
cualidadesy lareputacion del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que
dichas cualidades dependen del lugar de produccién, cabe hablar de “vinculo” especifico
entre los productos y su lugar de produccion original. Para el articulo 92 a) de la ley 19.039, se
definen como “aquella que identifica un producto como originario del pais o de unaregioén o
localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputacion u otra caracteristica del mismo
seaimputable, fundamentalmente, a su origen geografico”

¢Cual es la diferencia entre una indicacion geografica y una marca?

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

¢Por qué hay que proteger las indicaciones geograficas?

Los consumidores perciben las indicaciones geograficas como indicadores del origeny de la
calidad de los productos. Muchas indicaciones geograficas han adquirido una reputacion que,
de no seradecuadamente protegida, podria ser desvirtuada por empresas deshonestas. La uti-
lizacién deshonesta deindicaciones geograficas porterceros no autorizados es perjudicial para
los consumidores y los productores legitimos. Induce a engafio a los consumidores, que creen
estar comprando un producto genuino con cualidades y caracteristicas especificas, cuando en
realidad se trata de una imitacion sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden
una parteimportante de sus gananciasyven mermada lareputacidonde sus productos.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas?

Las indicaciones geograficas se protegen envirtud de una amplia gama de conceptos, como
las leyes contrala competencia desleal, las leyes de proteccién del consumidor, las leyes para
la proteccién de las marcas de certificacion o leyes especiales para la proteccidn de las indi-
caciones geograficas o las denominaciones de origen. Las partes no autorizadas no deben
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utilizar las indicaciones geograficas si dicha utilizacion puede inducir a error en relacion con el
verdadero origen del producto. En nuestro pais, coexisten distintos procesos: la zonificaciéon
por decreto, que histéricamente se ha aplicado a vinos y otras bebidas alcohdlicas (pajarete,
pisco); el sistemade solicitud de laley 19.039, similar al de las marcas comerciales; y el recono-
cimiento a través de tratados internacionales de “listas” de indicaciones y denominaciones de
nuestros socios comerciales.

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

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

¢En qué consiste unaindicacion geografica “genérica”?

Un término geografico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
paraindicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeniar la funcién de indicacion
geografica. Cuando esta situacidn perdura durante un periodo considerable en un pais deter-
minado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geografico que designaba
anteriormente el origendel producto (porejemplo “Mostaza de Dijon” para designaruntipo de
mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, indepen-
dientemente de su lugar de produccion.
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42. ;Puedenlos circuitos integrados
protegerse mediante la proteccion que ofrece
la propiedad intelectual? ;De qué modo?

Otro dambito de proteccidndelaPlesladelos esquemas de trazado (topografias) de los circui-
tosintegrados.

Los esquemas de trazado de |los circuitos integrados son generalmente productos consegui-
dos después de enormes inversiones, tanto por el tiempo de trabajo de expertos especiali-
zados como por su financiacién. Hay una necesidad continua de crear nuevos esquemas de
trazado que reduzcan las dimensiones de los circuitos integrados existentes y que aumenten
simultdneamente sus funciones. Cuanto mas pequefio es un circuito integrado, menos mate-
rial se necesita para su fabricaciény menor es el espacio necesario para acomodarlo. Los cir-
cuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, desde articulos de uso diario
como relojes de pulsera, televisores, lavadoras y automoviles hasta los equipos complejos de
tratamiento de datos.

La creacionde unnuevo esquema de trazado para un circuito integrado puede requerirunain-
versidnimportante, pero la copia de este esquema de trazado puede costar sélo una fraccion
delaprimerainversién. La copia puede realizarse fotografiando cada capa de un circuito inte-
grado y preparando mascaras para producirlo sobre la base de las fotografias obtenidas. La
posibilidad de esta copia es el motivo principal de la introduccién de leyes para proteger los
esquemas de trazado.

Conarreglo al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, el plazo de proteccién es porlo menos de
10 afos desde la fecha de presentacion de la solicitud o de la primera explotacién comercial
en el mundo, pero los Miembros pueden estipular un plazo de proteccion de 15 afios desde |a
creaciondelos esquemas de trazado. En nuestro pais, lavigencia es de 10 aflos desde lafecha
de solicitud, o de la primera explotacién comercial en cualquier lugar del mundo.
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43. ;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 empleados y 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: “yolo pagué, porlo tanto,esmio”. Lo que se hapa-
gado puede serun programa informatico, un articulo, un guion, los planos o dibujos de un arqui-
tecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un nuevo di-
bujoomodelode producto, unplande negocios, unainvenciénylosresultados de muchos otros
tipos de actividad creadora. ;Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean:
elcreadorindividualolaempresaqueloemplea? Larespuestaaestacuestionno siempre esfacil
o clara; puede variar mucho de un pais a otro y también en un pais dado segun sealaley y segun
seanloshechosy circunstancias de una determinadarelacién entre empleadory empleado.

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

En muchos paises, como en el caso de Chile, el empleador es el titular de una invencidon hecha
porsuempleado silainvencion estarelacionada con el negocio delempleador, ano serque el
contrato de empleo estipule otra cosa. Esto es lo que nuestra ley llama “invenciones en servi-
cio”, tratadas en el articulo 18 y siguientes de la ley 19.039: En los contratos de trabajo y pres-
tacion de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa,
la facultad de solicitar el registro, asi como los eventuales derechos de propiedad industrial,
perteneceran exclusivamente al empleador o a quien encargd el servicio, salvo estipulacion
expresaen contrario.

La ley también se pone en el caso del trabajador que no realiza una funcién creativa (que, en
general, tendria todos los derechos sobre suinvencién), pero que se ha “beneficiado de modo
evidente de los conocimientos adquiridos dentro de laempresay utilizara medios proporcio-
nados por ésta”. En este caso, tales facultades y derechos perteneceran al empleador, el cual
debera proporcionaral trabajador una retribucion a convenir.

Titularidad de los derechos de autor

Comovimos, en Chile,lareglageneral es que elautoro creadordelaobratienelatitularidad de
los derechos. Sefiala el articulo 8 de la ley 17.336: “Se presume autor de una obra, salvo prue-
ba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicacion de su
nombre, seuddnimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquélla quien, segunla
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respectiva inscripcion, pertenezca el ejemplar que se registra”. Sin embargo, si un empleado
produce una obra en el ambito de su empleo, el empleador puede ser considerado titular de
los derechos de autor de la obra, a no ser que se acuerde otra cosa. Pero no siempre es asi.
Recordemoslapregunta 37.

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 son asignablesy porlotanto siguenenpoderdel autor,aunque la titularidad de los
derechos patrimoniales se haya transferido alempleador.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

Laregla general en materia de invenciones sonlas “invenciones en servicio”, que ya comenta-
mos: cuando una relacién de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los dere-
chos de este dibujo o modelo pertenecenalempleador.

44. ;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 comercializacién, manuales de formacién, manuales informativos, guias
técnicas, programas informaticos, un sitio web, dibujos o modelos, informes de investigacidn,
bases de datos, unlogotipo para una campafa publicitaria, etc. Ambas partes, a saber, laem-
presay el contratista independiente, al concertar un acuerdo de este tipo deberian procurar
resolver adecuadamente la cuestion de la titularidad de los activos de PI. Por ejemplo, si el
consultor o contratista presenta varios dibujos o modelos o varios logotipos y laempresa sdlo
aceptaunodeellos, ;quiénes el titularde los derechos de Pl de las restantes opciones?

Invenciones. Como vimos, la regla de las invenciones en servicio resuelve que un contratista
independiente contratado para desarrollar un producto o proceso nuevo se entendera que
cedelafacultad de solicitar el registro, asicomo los eventuales derechos de propiedad indus-
trial alempleador o mandante, salvo estipulacién en contrario.

Derechos de autor. En la mayoria de los paises, incluyendo el nuestro, un creador libre es el titular
delosderechosde autor, ano serque haya firmadounacuerdo escrito transfiriendo sus derechos.
Sdlo cuando exista unacuerdo escrito de este tipo, o una de las excepciones expresas que hemos
revisado, podra la empresa que encargo al creador este trabajo ser normalmente titular de la Pl
(también en este caso los derechos morales quedan en principio en poder del autor). Sino hay un
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acuerdo alrespecto, lapersona que pagd el trabajo en general tiene derecho Unicamente a utilizar
la obra paralos fines para los que se cred. Las empresas que, por ejemplo, han pagado a un con-
tratista independiente para crear un sitio web propio pueden tener una sorpresa desagradable al
comprobar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto significa, por ejemplo, que no
puedenmodificarsucontenido o que quiendesee reproducir el contenido podrahacerlo consdlo
pedir autorizacion al contratista. Siempre es conveniente realizar una revision de la relacion con-
tractual, paraevitar cualquier malentendido o sorpresa desagradable.

Puedenservalidas diferentes normas o excepciones, porejemplo, para fotografias, peliculasy
grabaciones sonoras encargadas.

Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un disefador libre que produzca por encargo
undisefo, generalmente aplicaranlasnormas delasinvenciones enservicio, salvo estipulacion
encontrario.

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

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

» Disponer de asesoramiento juridico: las cuestiones relacionadas con la titularidad son
complejas y varian de un pais a otro. Al igual que ocurre con la mayoria de los asuntos juri-
dicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo
conempleados o concontratistasindependientes.

» Celebrarunacuerdo porescrito: es preciso convenirquiénseraeltitulardelos derechosde
Plrespectode cualquiermaterial que puedasercreado porunempleado o contratistainde-
pendiente; sise van a transferiry en qué momento; quién tendra el derecho de explotacién;
quiénva apagarlacreacion; si se autorizalaintroduccién de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea valido envirtud de
las leyes nacionales de Pl. No hay que temer alas redundancias: establezca una clausulare-
ferida a la titularidad de la propiedad intelectual e industrial en todos los contratos, comu-
nicacionesy actos preparatorios. Marque tambiénlos documentos como confidenciales.

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

»

»

Incluir clausulas o estipulaciones referentes ala confidencialidad en los contratos que se
firmen con empleados o con contratistas independientes: También deben incluirse clau-
sulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden
ser los competidores de mafiana. De acuerdo a la jurisprudencia, estos acuerdos deben
estarrazonablemente delimitados en el tiempo, y en zonas geograficas determinadas (por
ejemplo, por4 afos terminado el proyecto, y enlaRegidn Metropolitana de Santiago).

Adoptar politicas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones
de los empleados: en este tipo de politicas o reglamentaciones deben figurar, entre otras
cuestiones, las categorias de las invenciones que se correspondan con el campo de activi-
dad delempleador; la obligacion del empleado inventor de notificar las invenciones al em-
pleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones;
los requisitos de confidencialidad y tramitacidn de patentes; laremuneracion que habra de
percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes con la
legislacion nacional de aplicacién en materia de Pl. Para mayor certeza respecto al nivel de
conocimiento de los empleados, pueden anexarse alos contratos de trabajo.

Ser especialmente prudentes en la contratacion externa de productos o servicios de in-
vestigacion y desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte de los empleados de la em-
presa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas
firmenunacuerdo en el que otorguen ala empresa derechos suficientes sobre el resultado
desutrabajo.Lonormales firmar “clausulas espejo”: todos los ejecutivos confacultades de
subcontratacidondeberantenerlaobligacionde establecer,como minimo, sus mismas obli-
gaciones de confidencialidad y trato de la propiedad intelectual con terceros que aque-
llas que tienen con la empresa. Las empresas deben asegurarse de que estas personas
transfieran a la companfia todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del
proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir
modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de | + D generen material
que pueda quedar amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invencio-
nes, enlos acuerdos de | + D debenincluirse clausulas relativas a la concesion de derechos
sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la
investigacion y derechos sobre materiales fisicos que vayan a utilizarse en las actividades
deinvestigacidn, como microorganismos u otros materiales bioldgicos, asicomo derechos
de Plsobre cualquierinformaciéondereferenciaque no seade dominio publico. Todos estos
aspectos habran de considerarse estrictamente confidenciales.
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46. ;Cuales son los principales acuerdos
contractuales paralatransferenciade
tecnologia?

La transferencia de tecnologia se realiza normalmente mediante unarelaciénjuridica envirtud
de la cual el titular de una tecnologia patentada o conocimiento técnico vende o concede a
otrapersonafisica ojuridica unalicencia (autorizacion) para utilizar dicha tecnologia o conoci-
miento técnico.

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

Venta o asignacion de los derechos de Pl

Elprimer métodojuridico es laventa por el titular de todos sus derechos o de sus derechos ex-
clusivos aunainvencién patentadaylacompra de estos derechos porotrapersona fisicao en-
tidad. Cuando se hantransferido todos los derechos exclusivos a una invencion patentada, sin
ningunalimitaciénde tiempo niotras condiciones, poreltitularde lainvencién patentadaaotra
personafisicaojuridica, se dice que hahabidounaasignaciénde estos derechos. Estos princi-
piosy caracteristicas también son validos para la asignacion de otros derechos de propiedad
industrial (por ejemplo, marcas registradas o dibujos o modelosindustriales).

Licencias

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

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

Eltercero delos tres métodos juridicos principales de transferencia y adquisicion de tecnolo-
gia se ocupa de los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refierenen gene-
ralaconocimientos sobrelamaneradehaceralgo; los conocimientos adquiridos enuna deter-
minada esfera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante
documentos, fotografias, proyectosy tarjetas de computadora, entre otros medios.
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También pueden comunicarse de forma intangible. Un ejemplo podria ser el acto de uninge-
niero de la empresa proveedora de los conocimientos técnicos que explica un proceso a un
ingeniero de la parte receptora.

Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos enun documento escri-
to separado delcontrato delicencia. Tambiénes posibleincluirestas disposicionesenuncon-
trato de licencia. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos figuran en
un escrito o documento separado o distinto, este escrito o documento se llama normalmente
“contrato sobre conocimientos técnicos”, o contrato de “know-how”. También puede consi-
derarestipularlos enforma de Secreto Comercial.

Franquicias

Latransferencia comercial de tecnologia también puede tenerlugarenrelacién conelsistema
de franquicias. Una franquicia es una disposicién comercial por la cual lareputacion, informa-
cidntécnicay conocimientos de unaparte se combinan conlainversion de otra parte conelfin
de vender mercancias o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El esta-
blecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente unamarca
registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene unadecoracion (“look”) o disefio es-
pecialdellocal. Lalicenciaconcedidaporeltitular parautilizarunamarca o nombre se combina
generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan algu-
na forma determinada: informacidn técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios
administrativos relativos a la produccién, comercializacién, mantenimiento y administracién.
Véase lapregunta 51.

Venta e importacion de bienes de capital

La transferencia y adquisicion comercial de tecnologia puede tenerlugar con la venta, adqui-
sicioneimportacion de equipoy otros bienes de capital. Son ejemplos de equipo de capital la
maquinariay las herramientas necesarias para fabricar productos o la aplicacidén de un proce-
so. Segun el grado de complejidad, la operacién suele incluir operaciones de capacitacionde
personal, mantenimientoy mejoras.

Acuerdos sobre empresas conjuntas o “joint ventures”

Una empresa conjunta es una forma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos
fundamentales de empresa conjunta: las patrimonialesylas contractuales. Laempresa conjunta
patrimonial es un arreglo que crea una entidad juridica separada por acuerdo de dos o mas par-
tes. Laempresa conjunta contractual podria utilizarse cuando no se necesita establecerunaen-
tidadjuridica separada o cuando no es posible hacerlo. Los acuerdos de licencias, contratos de
conocimientos técnicos u otros métodos juridicos para la transferencia y adquisicion comercial
de tecnologiapuedenintegrarse en cualquiera de estos tipos de empresas conjuntas.
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El proyecto llave en mano

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

Acuerdos sobre consultorias

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

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

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

Identificacion de las partes

Uno de los primeros puntos que deben preocupar alos negociadores del contrato de licencia
esidentificarlas entidades o personas que seran las partes o, dicho de otro modo, que firma-
ran el contrato de licencia y quedaran juridicamente vinculadas con la ejecucién de sus dis-
posiciones. El objetivo de la descripcidn de las partes en un contrato de licencia es identificar
cada una de ellas con la suficiente certidumbre para que su identidad no se convierta luego
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en tema de controversia. No es un tema simple; de acuerdo con la complejidad, las unidades
emisora (que entrega la tecnologia) y receptora pueden consistir en varias personas naturales
y juridicas (piense en transferencias complejas entre empresa extranjera, y una unidad recep-
toracompuestaporUniversidad, Instituto Tecnoldgicoy Spin-Off). Todaslas partes deben ser
correctamenteidentificadas para que el contrato sea eficaz.

Objeto del acuerdo

Estas disposiciones describen el conocimiento, o el producto que se fabricara, utilizard o ven-
derd, o el proceso que se aplicardy a partir del cual se obtendra un producto que a su vez sera
utilizado o vendido. También determinan la invencién o invenciones incluidas en el producto
o proceso, haciendo referencia a la patente o aplicacion de patente pertinente, describen los
conocimientos técnicos que se suministran y determinan los adelantos de una parte o de la
otra, ylas condiciones en que una parte pondra estos adelantos a disposicion de la otra.

Limitaciones de lalicencia y practicas anticompetitivas

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

La decisidon sobre cada una de estas cuestiones debe estarreflejada claramente en el contra-
to delicencia. Sin embargo, toda disposicidn que esté en contradiccidn con la prohibicidn de
practicas antitrust o anticompetitivas se considera generalmente nula oinvalida.

Explotacion

Las cuestiones que deben tratarse en relacion con la explotacion del producto comprenden
la calidad del producto ensi, el volumen de produccién, la fabricacién de parte del producto
porterceros que seranautorizados porellicenciante, laimportaciondel producto parasatisfa-
cerlademandalocal cuando falte suficiente aportacidon en el mismo pais, y la utilizacién de los
canales de distribucion dellicenciante. También se considerard la naturaleza de pagos, sumas
alzadas, royalties, y derecho deinspeccion sobre la contabilidad.

El titular de la licencia también puede pedir la seguridad de que los conocimientos técnicos
suministrados son adecuados para conseguir el objetivo acordado con ellicenciante. Esta se-
guridad se considera como una garantia de los conocimientos técnicosy se incluye a menudo
como una “disposicién de garantia” en el acuerdo delicencia.
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Solucion de controversias

Las controversiasy susolucidnson cuestiones que deben tratarse en el contrato. Puede serdi-
ficilidentificarporadelantadolos problemas que puede perjudicarauna parte durante el plazo
de validez del acuerdo de licencia. Sin embargo, no es tan dificil encontrar maneras para que
las controversias se traten cuando surjan.

La solucidn de controversias también abarca dos aspectos mas. El primero es el derecho na-
cional que debe regir el acuerdo. Esta es una cuestidon que debe negociarse, pero podria ser
elderecho del pais dellicenciante o del titular delalicencia 0,a menudo, el pais donde se estd
realizando el acuerdo en su totalidad o la mayor parte de él, porque en definitiva éste es pro-
bablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede surgir una disputa. El segundo as-
pecto es el método adecuado y el foro donde deben solucionarse la controversia, que es de
crucial importancia. Las partes pueden decidir si las disputas deben ser solucionadas porlas
partes, quiza con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o porunjuez. Lo importante
es que estas cuestiones, segun se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para
que las controversias se solucionen de modo rapido y facil.

En cuanto al arbitraje y lamediacidn, puede agregarse al contrato de licencia una clausula que
designe el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI como el foro para solucionar las con-
troversias. Hay mas informacion sobre mecanismos alternativos de solucion de controversias,
como el arbitraje y la mediacién, en la pregunta 70. Puede visitarse también el sitio web del
Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI en http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html.

Hay opciones locales también disponibles, siendo uno de los mas conocidos el Centro de Ar-
bitraje y Mediaciénde la Cadmara de Comercio de Santiago?®.

Duracion del contrato de licencia

La escala temporal de un contrato de licencia - a saber, suinicio, duracién y terminacion - ha de
estar estipulada en el contrato. Puede concederse en licencia un derecho de Pl para un plazo
maximo devigencia(porejemplo, el plazo maximo enelcaso de patenteses generalmente de 20
afios). También pueden concertarse acuerdos de concesion de licencia mas cortos y las partes
puedenreservarse el derecho de finalizar el contrato siocurren las circunstancias especificadas.

48. ;Cuales sonlas ventajas y las desventajas
delaslicencias?

Las empresas que poseen derechos sobre patentes, conocimientos técnicos u otros activos
de propiedadintelectual, pero que no puedanono deseenestarinvolucradasenlafabricacion
de productos podrian aprovechar la concesion de licencias sobre esos activos valiéndose de

28\éase https://www.camsantiago.cl/
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una mejor capacidad de fabricacion, unas redes de distribucion mas amplias, un mejor cono-
cimiento del mercado local y una mayor experiencia administrativa de otra empresa (el licen-
ciatario). Ademas:

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

» Laconcesiéndelicencias puede utilizarse para obteneracceso anuevos mercados que re-
sultaninaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializary
distribuir el producto, el licenciante puede introducirse en mercados que de otro modo no
podriaesperaralcanzar.

» Uncontratodelicenciapodriaserunmedio paraque ellicenciante obtengaderechos sobre
las mejoras, los conocimientos técnicosy los productos conexos que ellicenciatario ponga
a punto durante el periodo de duracion del contrato; no obstante, el licenciante no podra
exigirsiempre esos derechos, yaque pueden existirrestricciones sobre lainclusidon de clau-
sulasde estetipoenlos contratos, especialmente enlos paises que fomentanlatransferen-
ciatecnoldégicacomo politica publica.

» Unalicencia puede serun medio de convertirauninfractor en socio o colaborador solucio-
nando litigios en materia de propiedad intelectual sinacudiralos tribunales.

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

» Laoferta delicencias también sirve parala captacion de socios en operaciones comercia-
les, o, silatecnologia es de aquellas que escalan su utilidad en conjunto con otras, para ser
incluido en estandaresinternacionales o “pools” delicencias.

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

Losriesgos delaconcesidndelicencias sonlos siguientes:

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

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

» El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como
fuente deingresos. Estadependencia es aiun mayoren el caso delas licencias exclusivas en
las que eldesempefoineficazdellicenciatario puede significarque ellicenciante no obten-
gaingresos porregalias. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situacion es el
establecimiento de disposiciones contractuales relativas aregalias minimasy otras clausu-
las, aunque el problema sigue latente.

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

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

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

» Con frecuencia las empresas tienen prisa por introducir nuevos productos en el mercado.
Mediante un acuerdo de licencia que otorga acceso a tecnologias y marcas que ya estan
establecidas o inmediatamente disponibles es posible que una empresa llegue mas rapi-
damente al mercado.

» Es posible que las pequenas empresas carezcan de los recursos necesarios para llevar a
cabolasactividades deinvestigaciony desarrollo que son necesarias para suministrarnue-
vos productos o productos de mayor calidad. Gracias alos acuerdos delicencialasempre-
sastienenacceso aavances técnicos que de otra manera resultarian dificiles de obtener.

» Lalicenciatambién puede ser necesaria para mantener e incrementar una posicion que ya
estabienestablecidaenelmercado pero queresultaamenazada pornuevosdisefiosomé-
todos de produccion. Los costos que entrafia estar al tanto de los Ultimos avances y ten-
dencias puedenresultarenormesy accederrapidamente aunanueva tecnologia pormedio
deunacuerdo delicenciapuede serlamejor manera de superar este problema.

» También es posible establecer acuerdos de licencia con otras empresas gracias alos cua-
les, encombinacién conlacarteratecnoldgicadelaempresa, se pueden crear nuevos pro-
ductos, servicios y oportunidades de comercializacion.

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

» Cabelaposibilidad de que ellicenciatarioincurraen compromisos financieros para adquirir
unatecnologia que no estd “apunto” para ser explotada comercialmente o que debe modi-
ficarse para satisfacerlas necesidades dellicenciatario;
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» Lalicencia de propiedad intelectual puede afiadir un cimulo de gastos a un producto que
no esta respaldado por el mercado. Siempre es interesante afadir nueva tecnologia, pero
unicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia
conelprecio que puede cobrarse. Sise afladen numerosas tecnologias a un producto, éste
puede convertirse enun producto muy avanzado desde el punto de vista tecnolégico, pero
demasiado caro de introducir en el mercado. Esto es mas un problema de acceso al finan-
ciamiento, que delalicenciamisma.

» Laconcesiondelicenciaspuedecrearunadependenciatecnoldgicaenel proveedor, quien
podria decidirnorenovar el acuerdo de licencia, negociar acuerdos de licencia conlacom-
petencia, limitarlos mercados enlos que puede usarse la tecnologia concedida enlicencia
olimitarlos actos de explotacion permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.

49. ;Que ventajas y desventajas tiene participar
enuna empresa conjunta con otraempresa?

Empresas conjuntas (o “joint ventures™)

Las empresas conjuntas pueden resultar un medio util y necesario para introducirse en nuevos
mercados. Enalgunos mercados que limitanlasinversiones extranjeras, las empresas conjuntas
pueden serellUnico medio de conseguirentraren el mercado. Dentro de las empresas conjuntas
los participantes suelen tomar posiciones claras en relacion con el capital social. El volumen de
estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele serimportante establecer
lineas clarasde controlde gestidonsobre las decisiones para quelosresultados seanbuenos. Una
formainferior de participacién, que puede o no puede incluirla participacion en el capital social,
sonlas alianzas estratégicas. Las empresas conjuntas tienden a tenerun porcentaje de fracasos
relativamente elevado. Sinembargo, ofrecen algunas ventajas especificas.

Claro

Imagen dereferenciadelafusion Claro - VTR

22\Véase https://www.pagina?.cl/noticias/actualidad/2021/09/29/claro-y-vtr-anuncian-acuerdo-para-fusionar-
sus-operaciones-en-chile-con-foco-en-fibra-optica-y-5g#google_vignette
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Ventajas de las empresas conjuntas

» Lasempresas conjuntas permiten alas empresas componentes compartirtecnologiay ac-
tivos de Pl complementarios para la produccidon y comercializacién de bienes y servicios
innovadores.

» Paralaorganizacion més pequefa con capacidadesinsuficientes de financiaciéon o de ges-
tion especializada, el sistema de las empresas conjuntas puede resultar ser un medio eficaz
de obtener los recursos necesarios para entrar en un nuevo mercado. Esto puede ser es-
pecialmente cierto en relacidon con mercados en donde los contactos locales, el acceso a
la distribuciony los motivos politicos pueden convertir el sistema de empresas mixtasenla
solucién preferida o incluso obligada por motivosjuridicos.

» Las empresas conjuntas pueden utilizarse parareducirla friccion politicay mejorar la acep-
tabilidadlocal o nacional delaempresa.

» Las empresas conjuntas pueden proporcionar conocimientos especializados sobre los
mercados locales, la entrada en los necesarios canales de distribuciény el acceso a sumi-
nistros de materias primas, contratos del Estado einstalaciones|locales de produccion.

» Enunnudmero creciente de paises, las empresas conjuntas creadas con los Estados hués-
ped han adquirido una importancia cada vez mayor. Estas empresas (que en Chile son lla-
madas “mixtas” cuando uno de los socios corresponde al Estado o sector publico) pueden
formarse directamente con empresas propiedad del Estado o pueden dirigirse hacia em-
presas campeonas de laindustrianacional.

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

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

Desventajas de las empresas Conjuntas

» Unproblemaimportante es que es muy dificil integrar las empresas conjuntas en una estra-
tegia mundial que incluya un comercio transfronterizo importante. En tales circunstancias,
se plantean casiinevitablemente problemas relacionados con la determinacién del precio
delas transferencias desde y hacia el paisy con el origen de las exportaciones, en especial,
afavorde filiales de propiedad plena en otros paises.

» La tendencia hacia un sistema integrado de gestion mundial de efectivo, a través de una
tesoreria central, puede provocar conflictos entre asociados cuando la sede de la empre-
saintenta imponer limites o incluso directrices sobre la utilizacidén del efectivo y del capital
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de explotacion, la gestion de las divisas, y el volumen y medios de pago de los beneficios
transferibles. Las transferencias electrénicas internacionales, criptomonedas publicas y
privadas y otros mecanismos han facilitado enormemente estos procesos, aunque siguen
siendo complejos.

» Otroproblemagrave se planteacuandolosobjetivosdelosasociadossonoacabansiendo,
incompatibles. Porejemplo, laempresamultinacional puede tenerunaactitud muy diferen-
te ante el riesgo que su asociado local, y puede estar dispuesta a aceptar pérdidas a corto
plazo para ganar participacion en el mercado, asumir niveles elevados de deuda o gastar
mas en publicidad. De modo semejante, es muy posible que los objetivos de los participan-
tes cambien a lo largo del tiempo, especialmente cuando puede presentarse la alternati-
va de establecer filiales de propiedad plena a las empresas multinacionales con acceso al
mercado de laempresa conjunta.

» Seplanteanproblemasenrelaciéonconlaestructuradelaadministraciony el personal delas
empresas conjuntas.

» Muchas empresas conjuntas fracasan debido a conflictos sobre los intereses fiscales entre
los asociados.

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

El “precio” o “costo” de la adquisicién de propiedad intelectual depende de determinados
factores, entre ellos el caractery duracion de los derechos de propiedad intelectual, y la tec-
nologiay poder relativo de negociacion de las partes. El futuro licenciante realiza una valora-
cioncuidadosaenfuncidéndelvalorodelatecnologiaodelanecesidad que setiene deella, de
las tecnologias alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnoldgico y de la
producciény rentabilidad probables de la tecnologia que puede transferirse. El posible licen-
ciante también realiza proyecciones especificas sobre la produccidny la consiguiente fuente
deingresos procedentes de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnologia.

Elposiblereceptordelatransferencia(licenciatario) evallalos pagostotales que deberaefec-
tuar para conseguir una determinada tecnologia y los futuros progresos de esta tecnologia, y
loscomparaconlarentabilidad delaempresaalolargodeundeterminado periodo. Elreceptor
también evalla estos pagos enrelacién con los costos de la tecnologia o con los pagos alter-
nativos realizados por transacciones semejantes. Véase mas informacion sobre la valoracion
delos derechos de propiedadintelectual enlapregunta73.

Unaremuneracién monetaria directa por derechos de propiedad intelectual o por tecnologia
puede adoptardistintas formas:
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» Pago de una suma global: una cantidad previamente calculada que se paga de una vez
(“sumaalzada”) o aplazos.

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

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

Estas formas de remuneracién pueden combinarse en un determinado acuerdo de concesién
de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnologia. En algunos casos, la
suma global puede sustituir completamente el sistema de regalias, mientras que en otros ca-
sos podrian combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de la licencia o receptor de
la tecnologia puede preferir hacer un pago global en lugar de una forma u otra de regalia. En
otros casos, puede ofrecerse al titular de lalicencia o receptor de latecnologiala oportunidad
de pagar regalias por unidades de produccion en lugar de hacerlo por ventas. Las tasas por
servicios y asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelan-
tado o negociarse amedida que se prestanlos servicios. También esimportante determinarla
responsabilidad sobre ciertos costos, como litigios contra terceros, registros ante las oficinas
nacionales, impuestos, etc.

51. ;{Qué es una franquicia?

Lafranquiciapuede considerarse comounarreglo enelque unapersona (el franquiciador) que
ha preparadounsistema parallevaracabo un determinado negocio, permite a otra persona (el
titularde lafranquicia o franquiciado) utilizar este sistema de conformidad conlas prescripcio-
nes del franquiciador, a cambio de unaremuneracion. Larelacion es continua, porque el titular
de lafranquicia actia de conformidad conlas normasy practicas establecidas por el franqui-
ciadory vigiladas porély consuasistenciay apoyo continuo.

En nuestro pais, la franquicia no esta tratada en forma independiente, es decir, no contamos
conuna “leyde franquicia”. Sinembargo, aplican plenamente lasnormasy principios generales
delos Codigos Civily de Comercio, asicomo ciertasreglas especificas enlasleyes de Propie-
dadIndustrial, Propiedad Intelectual, y Libre Competencia.

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

Las caracteristicas tipicas de unarelacion de franquicia sonlas siguientes:

» Unalicencia para utilizar el sistema. Acambio de un pago convenido, se permite al titular de
la franquicia utilizar el sistema de la franquicia: de hecho, se concede licencia para que el
franquiciado utilice el sistema que tiene el franquiciador de explotar sunegocio. Si el siste-
ma de franquicia debe explotarse enunlugardeterminado, como unrestaurante ounatien-
daenfranquicia, el lugar suele llamarse “unidad con franquicia”.

» Unarelaciéninteractiva continua. Larelacion es continua,y comprende ventas multiples del
producto en franquicia (u ofertas de servicios de franquicia) durante un periodo de tiempo
en el cual el franquiciador prestaréa asistencia continua al titular de la franquicia para esta-
blecer, mantenery promoverla unidad de franquicia. Esto comprende la actualizaciondela
informacion pertinente a medida que el franquiciador desarrolla técnicas nuevas y mejores
paraelfuncionamiento de launidad de franquicia. El titular de lafranquicia, por su parte, tie-
ne la obligacién continua de pagar derechos al franquiciador por la utilizacidon del sistema
concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestacién de servicios
continuos de gestidn, asicomo dar cumplimiento estricto al contrato de franquicia.

» Derechodelfranquiciadorde prescribirelmododefuncionamientodelnegocio. Eltitularde
la franquicia acepta cumplirlas directrices dictadas por el franquiciador que determinan el
modo de funcionamiento del sistema. Estas directivas pueden comprender control de ca-
lidad, proteccion del sistema, restricciones territoriales, pormenores operativos y muchas
otrasreglamentaciones querigenlaconductadeltitulardelafranquiciaenrelaciénconella.

La concesion de la licencia de una o mas marcas registradas es generalmente una condicion
basica del acuerdo de franquicia. En los acuerdos de franquicia, el grado de control del titular
delamarcaregistrada es generalmente superior al de los acuerdos normales de concesiéon de
licencias de marcasregistradas.

52. ;Qué esun acuerdo de no divulgaciono
“confidencialidad”?

A veces es necesario que una empresa comparta un secreto comercial con otra empresa. Un
fabricante puede necesitar que se realicen ensayos especializados con un prototipo, pero sin
que lacompetencia conozcalas caracteristicas del nuevo producto. Una empresa de montaje
quiza desee saber siun proveedor puede cumplir una especificacion nuevay exigente que le
proporcionara una rapida ventaja en el mercado, pero no quiere que nadie mas use la misma
especificacion. En estos dos ejemplos el prototipo y la nueva especificacion quiza deban salir
delas manos del propietario, pero como esldgico el propietario deseara mantener el control.
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Lasoluciénes conseguirque laempresaalacual se divulgaralainformacion confidencial firme
unacuerdode confidencialidad,llamado avecesacuerdodenodivulgacion. Unacuerdodeno
divulgacion (o “acuerdo de confidencialidad) es un contrato en el que el signatario acuerda no
divulgar determinadainformacion, excepto enlas condiciones estipuladas en el contrato. Los
inventores o empresas recurren a menudo a los acuerdos de no divulgacion cuando compar-
ten conterceros sus ideas comerciales, sus prototipos de un producto innovador u otra infor-
macién confidencial. Esto se hace amenudo cuando se exploranlas posibilidades de fabricar,
disefiar o comercializarun producto dado encolaboracién con otras empresas (es decir, enlas
fases previas alafirma del contrato principal), alnegociar acuerdos de concesiénde licencia o
albuscar financiacion para desarrollarun producto o aplicarun plan de negocios.

Acuerdos de Confidencialidad

Unacuerdo de confidencialidad comienza declarando claramente quién posee lainformacion
(eltitular), laempresa que larecibe (el receptor), y el propdsito de la transmision de la informa-
cion (el propdsito permitido). Tras definir en qué consiste la informacidn confidencial, figuran
las denominadas excepcionesalaconfidencialidad, es decir,unalistade acontecimientos que
permiten que el secreto pase a ser de publico conocimiento, porlo que el receptorya no esta
obligado a cumplir con las condiciones del acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, el re-
ceptorno debera serlapersona que publique lainformacion en primerlugar.

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

Generalmente, ellos establecen por cuanto tiempo lainformacion debera permanecer confi-
dencial; este plazo suele coincidir con el periodo de tiempo durante el cual el secreto dard a su
titular una ventaja competitiva en el mercado, ademas de un pequefio margen. Porlo general,
se trata de periodos de dos a cinco afios.

Unavez que elreceptorha firmado el acuerdo de confidencialidad, el titular puede comunicar
lainformacidén con mayor tranquilidad.

Cuando utilizar un acuerdo de confidencialidad

Las empresas no deberianhacerunuso excesivo de los acuerdos de confidencialidad. Lame-
jormanerade guardarun secreto seguira siendo: “no selo digasanadie”. Sino cabe masreme-
dio que comunicar un secreto, debera decirse lo minimo indispensable paralograr el objetivo
comercial; en ocasiones alcanzara un esbozo, aunque para una evaluacién técnica deberdn
forzosamente transmitirse los detalles de los conocimientos técnicos que hay que examinar.

Aveces, enun acuerdo de confidencialidad se fija un plazo -supongamos, un aflo- durante el
cual la informacidn que se divulgue quedara al amparo del acuerdo. Ello resulta util para los
acuerdos técnicos complejos, como las empresas conjuntas, aunque para esa clase de em-
presas serd necesariounacuerdo independiente.
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Asimismo, escoja con cuidado al receptor de lainformacion. ;Esta seguro de que podréd man-
tenerlapromesade confidencialidad?

A pesarde la proteccidénjuridica, los secretos comerciales que hayan sido publicados no po-
dran “volver a ser secretos”. Aunque el titular del secreto recurra a los tribunales y obtenga una
indemnizacién por los dafos sufridos, ello no hara volver las cosas a su estado original. Sus
competidores podranutilizarlibremente lainformacion secreta que tanto le costd obtener. Por
ello, lo mejor serd asegurarse de que, ante todo, su secreto serd mantenido confidencial.

Los acuerdos reciprocos de confidencialidad

Aveceslainformaciénfluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamentein-
formacidén confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo
de no divulgacion reflejard entonces con claridad este arreglo especificando la informacién
confidencial que estd compartiendo cada parte.

53. (Cuales sonlos elementos esenciales de
las licencias de marcas?

Las licencias de marcas son un fendmeno de origen relativamente reciente en la historia de
las marcas. La funcion original de una marca era indicar el origen comercial, y las mercancias
procedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podian llevar la marca del li-
cenciante sinincurriren engafo. De hecho, sise concedia unalicencia de marca, el licenciante
corriaelriesgo de que se le acusarade no usarlay quedar expuesto a su cancelacion.

Los acuerdos de licencia sobre marcas no son examinados en el fondo por el INAPI; sinembar-
go, siempre es conveniente inscribirla al margen del registro de la marca, de modo de poder
ejerceraccionespenales, porejemplo. Silalicenciano seinscribe, no puede hacerse valerante
terceros, es decir, es “inoponible”.

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

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

» Individualizacion de titulares de licencia. Sera importante para el titular de licencia saber
cuantos titulares mas se asignaran en el territorio de licencia. También serd importante que
el titular de licencia sepa ddnde estaran asignadas las demas licencias para asegurarse de
que susrivales se asignanen condiciones comparables.
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» Control de calidad. Es muy importante determinar de antemano un estandar de calidad
para el uso de la marca en productosy servicios. Las disposiciones sobre el control de ca-
lidad estipularan que el usuario recibird confidencialmente todas las especificaciones, da-
tos y conocimientos técnicos del licenciante para poder cumplir las normas prescritas de
calidad. La vigilancia de esta clausula obligard normalmente al usuario a enviar productos
de muestra al licenciante y a permitir inspecciones de la factoria y almacenes del usuario y
de los métodos de produccioén, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los
productos acabados. Elacuerdo permitira al usuario eliminarlos productos que no cumplan
lanormade calidad, enelcaso de que nollevenlamarcaregistrada.

» Comercializacion. La licencia designara el territorio en el que se utilizara la marca. La licen-
cia contendra generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado,
asi como disposiciones para que el licenciante se mantenga fuera del territorio de licencia.
El material publicitario utilizado por el titular de la licencia puede precisar la aprobacion del
licenciante. Esimportante tambiéndiscutirelusoy criterios de publicacion enredes sociales.

» Disposiciones financieras. Ademas de exigir unos derechos o regalias por el permiso de
utilizar las marcas registradas, el licenciante puede también pedir pagos por los servicios
de personas expertas parainstruir alos empleados del titular de la licencia sobre los mate-
riales necesarios para alcanzar las normas prescritas de calidad que exige la licencia. Tam-
bién puede haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por
ultimo, se pide generalmente al titular de lalicencia que lleve libros y registros detallados de
las ventas delos productos conlamarca, y se establece underecho deinspeccion.

» Infracciones. Se exige normalmente allicenciante queinforme sobre todoslos pormenores
de lasinfracciones que puedan ocurrir, y el licenciante tomara generalmente la iniciativa en
todoslos pleitos porinfraccion.

54. ;Como puedo conceder licencias sobre
obras protegidas por los derechos de autor?

Enelcasodeloscontratosde publicaciénuofertaal publicodelaobra, eltitulardelderechode
autorno necesita nigeneralmente desea perderlos derechos de autor, nitampoco el derecho
de controlarlapublicaciéndelaobra. Enalgunasleyes sobre derechos de autor, que conside-
ranlos derechos patrimoniales de autorinseparables de los derechos morales, puede incluso
no ser posible asignar el derecho del autor de publicarla obra - esto es comun en las jurisdic-
ciones “continentales”, o de raiz europea. El titular del derecho de autor, al concertar un con-
trato de publicacidn, se limita generalmente a restringir el ejercicio del derecho ala obra que
debe publicarse, y lo restringe en la medida necesaria para que el editor pueda utilizar la obra.
Almismo tiempo, latitularidad delos derechos de autorno cambia, sino que sigue enpoderdel
autor o demas titulares del derecho de autor.
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Por consiguiente, un contrato tipico de publicacion es una simple licencia concedida al editor
por el titular del derecho de autor. Una licencia tendra utilidad para el editor sile permite la ex-
clusividad sobre su actividad editora.

Enlaesferadelos derechos de autor, unalicencia se considera generalmente como una auto-
rizacién que el autoru otros titulares del derecho de autor (licenciante) dan al usuario de la obra
(al editor o demas titulares de la licencia) para que pueda utilizar la obra de manera conforme
conlascondiciones acordadas entre ambas partes.

Debe concederse al editor una licencia que abarque todos los derechos necesarios para la
realizacion 6ptima de la publicacién prevista. En general, el editor adquiere unalicencia exclu-
siva (qQue concede un derecho exclusivo) para reproducir y publicar la obra en cuestion - o, si
procede, para proporcionarla, reproducirla o editarla traducida - en una ediciéon normal co-
mercial, que comprenda unnumero razonable de ejemplares.

La licencia puede concederse para una edicion, o también para las siguientes ediciones. El volu-
men de una edicidn Unica - o de la primera - se determina generalmente en el contrato fijando el
numero de ejemplares que se editaran o estipulando unnimero minimo de ejemplares, unnimero
maximo o ambas cosas (“la tirada de imprenta”). El acuerdo sobre el volumen de una edicidn Unica
- o primera - suele tener en cuentala necesidad de satisfacerla demanda presumible del publico,
conunos costos que permitanvenderun ejemplaral pormenoraun precio comparable al precio a
que sevendennormalmente publicaciones semejantes enelmercado dado de laedicion.

Enelcasodeunalicenciaparapublicarlaobratraducida, debe especificarse el idioma (o idio-
mas) de la edicion (o ediciones) autorizadas, y los derechos del traductor.

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

Estos derechos subsidiarios pueden abarcar por ejemplo |lo siguiente: el derecho de publica-
cion previa o consiguiente enlaprensa de uno o mas extractos de la obra; puesta a disposicion
delos mismos en paginas de internet; derechos seriales - a saber, el derecho de publicar toda
la obra o partes de ella en una o mas ediciones de un periddico o revista, antes o después de
publicarla obraenlaedicion normal comercial; el derecho de leer extractos de la obra en emi-
siones sonoras o de televisidn; el derecho de incluir la obra publicada o parte de ella en una
antologia; el derecho de adaptar la obra para editarla como libro de bolsillo o en ediciones
de clubes de libro después de la edicién comercial normal. Los editores a menudo piden al li-
cenciante que, en el marco de los derechos subsidiarios, les conceda también el derecho de
concederenlicencialareproducciéndelaobrapublicada mediante microfilmesuotrasrepro-
duccionesreprograficas, parafines que superenloslimites delautilizacién leal permitida porla
ley. El editor puede también pedir el derecho de conceder enlicencia el almacenamiento de la
obraenunacomputadoraaccesible al publico. También los editores pueden pedir al titular de
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lalicencia que les autorice a conceder enlicenciala reproduccion de la obra en forma de gra-
baciones sonoras (“audiolibros”). A veces se pide también el derecho de conceder en licen-
cialareproduccion en filminas. Todos estos tipos de reproduccién por medio de la tecnologia
modernasellamanamenudo enlos contratos contemporaneos de publicacién “reproduccion
mecanica” de la obra, y los correspondientes derechos “derechos de reproducciéon mecani-
ca”. Este término no debe confundirse conlanociéon de “derecho musical mecanico” que es el
derecho dereproduciruna obramusical enforma de grabacién sonora.

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

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

Enrelacidonconlatraduccion de obras se acuerda generalmente que “el editorrecibira una tra-
duccion precisay fielhecha asu costa. El titulo de la traduccion esta sujeto ala aprobacion por
escrito del licenciante de los derechos de autor. Si se solicita, el texto definitivo de la traduc-
cidn se someterd también alaaprobacidndellicenciante”.

Enrelacién con determinadas formalidades requeridas como condicion para el pleno disfrute
de los derechos de autor de las obras publicadas, se estipula generalmente en los contratos
de edicién que se imprimira en la pagina del titulo un aviso adecuado de derechos de autor. El
aviso consiste enelsimbolo ©, el afio de la primerapublicacion delaobrayelnombre deltitular
de los derechos de autor de la obra. También deben considerarse cédigos internacionales y
nacionales dereferencia,como ISBN, y obligaciones de depdsito en bibliotecas publicas.

Enrelacidn conladistribucién delos ejemplares publicados, amenudo se estipula que “el edi-
torrealizard una promocién eficiente delaobraacargo suyo”. Enlos casos enlos quelalicencia
nose halimitadoaunasolaedicidn, se afade amenudo que “el editorse ocuparad de que el libro
esté continuamente disponible y de que las nuevas ediciones se impriman a sudebido tiempo,
afinde satisfacerlademandareal”.
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55. ;Cuales son los elementos esenciales de
un plan de negocios para exportar?

Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o ac-
tivos de una empresa se utilicen de modo éptimo y rentable en todas sus actividades a fin de
desarrollary mantenerunaventaja competitivaen el mercado. Paraunaempresanueva, repre-
sentaunplan de trabajo que asegurara su éxito, mientras que para una empresa que yaesta en
marcha, le ofrece un panorama de la situacion general de la empresa, de cOmo se esta orien-
tandoy de como tiene previsto cumplir sus objetivos para alcanzary/o mantener su éxito.

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

» Determinarlaviabilidad de suidea comercial o plan de exportacién. Alformular por escrito un
plan de negocios, laempresa se ve obligada a analizar todos los aspectosimportantes, tales
comolademandapotencial de sus productos o servicios, qué tipo de competenciay de obs-
taculos existenparasuentradaenelmercado, sisuproducto o servicio se diferenciarealmen-
te de los que ya existen en el mercado o los mejora, los recursos necesarios, los empleados
cuya contribucion es decisiva, las tecnologias apropiadas y las asociaciones estratégicas, la
movilizacidénde fondos, los costosiniciales previstos, las estrategias de comercializacién, etc.

» Teneracceso afinanciaciony ayudainiciales. Losinversoresy prestamistas precisan planes
de negocios bien formulados y realistas. Estos no suelen serlo, y no sorprende por lo tanto
que unaimportante proporciondelos planes de negocios que se presentanalosinversores
eincubadoras de empresas seanrechazados.

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

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

Planes internacionales de negocios

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

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

Los conocimientos nuevos u originales y la expresion creativa de ideas son los motores de las
empresas que tendrdn éxito. Porlo tanto, el resguardo de dichos conocimientos y creatividad
contra su divulgacion involuntaria o su uso no autorizado por parte de competidores es cada
vez mas importante para desarrollar y mantener una ventaja competitiva. Para la creacién de
unaempresatambiénsonnecesariosotrotipoderecursos,comounaredderelacionesyfuen-
tes de financiacion. El sistema de proteccion de la propiedad intelectual (Pl) representa una
herramienta esencial para:

» Manteneralejados alos competidores sin escripulos;

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

» Recaudarfondos;

» De acuerdo con suimagen corporativa, para presentarse como una empresa innovadora,
modernay creativa.

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

» Existe unademanda parasuproducto enelmercado;

» Suproducto es superioralos productos delacompetencia, silos hay;

» Tiene activos exclusivos que pueden producirréditos superiores alos de sus competidores;

4

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

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

Asimismo, los inversores iniciales querran asegurarse de que el producto que usted propone
alaventano se basa, sin autorizacion alguna, en secretos comerciales, material protegido por
derecho de autor, patentes u otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otras
empresas, dado que esto podria provocarlaruina de su propio negocio en costosas actuacio-
nesjudiciales. En algunos sectores de alta tecnologia, el riesgo de violar los derechos de pro-
piedadintelectual de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversores pueden
mostrarsereacios atomareseriesgo,amenos que usted puedademostrarles queno corrental
riesgo (por ejemplo, mediante una busqueda de patentes o de marcas). Es importante deter-
minar la libertad de uso sobre las tecnologias (“FTO”, por sus siglas eninglés”). Recuerde que
los derechos de Plson esencialmente territoriales, porlo que estalibertad debe asegurarse en
todoslos mercados deinterés.

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

Enresumen, sila propiedad intelectual es un activo importante para su negocio (es decir, si su
empresa posee patentes o tecnologias patentables, dibujos o modelos industriales, secretos
comerciales, marcas acreditadas, o si usted es el titular de los derechos patrimoniales sobre
una obra protegida por derecho de autor), debera constituir un elemento clave de su plan de
negocios. Al pasarrevista alos activos de la compafiay a sus oportunidades comerciales, hay
que exponertanto los activos tangibles (fabricas, equipo, capital, etc.) comolos activosintan-
gibles, pues en estos Ultimos reside cada vezmas la clave del éxito comercial de una empresa.
Asi, toda prueba de diligencia debida por su parte en la gestidn de sus activos de propiedad
intelectual sera sin duda determinante para convencer a los inversores del potencial que ofre-
cesuempresa.
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57. ;Como puedo saber si mi empresa tiene
activos de propiedad intelectual? ;Quées
una auditoria de la propiedad intelectual?

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

Sibienhay algunas empresas que hanincorporado sistemasy procedimientos complejos para
identificar, protegery gestionarlos activos de Pl a medida que se van creando, hay un nimero
sorprendentemente elevado de empresas que no lo han hecho. Algunas tienen sistemas para
gestionarlos derechos de Pl que puedenregistrarse (invenciones patentablesy marcas regis-
trables, por ejemplo), pero se encuentran con problemas cuando miembros del personal va-
liosos abandonan la empresa, llevandose consigo conocimientos no documentados. Incluso
, €s precisorevisar conregularidad los sistemas

|u

enlasempresas que son “conscientesdelaP
y capacitar o recordar al personal cémo puede sacar el maximo beneficio de los activos de Pl
que detentalaempresa. Enuna auditoria de la Pl se puedenincluirlos siguientes elementos:

» Titularidad de los derechos de PI. ;Ha protegido su empresa toda su PI? ;Hay invenciones
patentables, dibujos o modelos, marcasy derechos de autor o derechos conexos que pue-
dan protegerse mejor? ;Es suempresatitular de todoslos dibujos o modelos o invenciones
creados por sus empleados o por consultores externos? En caso de no ser asi, stiene usted
el derecho de utilizarlos?

» Debidadiligencia. ;Es suempresatitularo posee unalicenciapara utilizartodaslas tecnolo-
gias requeridas para sus productos? ;Estad su empresainfringiendo los derechos de Pl aje-
nos o cabe la posibilidad de que los infrinja? ;Tiene flujos (ingresos y egresos) de pago de
regalias, derechos a asociaciones de gestion colectiva?

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

» Ejerciciodelos derechos. ;Sabe usted sialguien estainfringiendo sus derechos dePI? ;De-
beriausted adoptar medidas para deteneroimpedirlainfraccion?

Diferentes tipos de auditoriadelaPI

Una auditoria de la Pl estara adaptada a las necesidades precisas de suempresa, pero en ge-
neral esta disefiada paraidentificar activos de Pl existentes, garantizarla proteccién adecuada
(como los conocimientos técnicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revi-
sarsistemas parala gestion continuadelos activos de Pl, desde su creacidon hasta su extincion.
Tambiénesunabuenaoportunidad paraestablecer, actualizar o evaluar sus procesosinternos,
respectodelas obligaciones delos empleados.
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Figuranacontinuacionejemplos delas diferentesformas enque puede realizarse una auditoria
sobre Pl

» Una empresa joven deseard generalmente obtener la proteccién apropiada para sus tec-
nologias esenciales y/u otros activos de PI. Establecer sistemas para identificarla Plenuna
etapatempranadelavidade unaempresapuede tambiénaumentarlos beneficios que ob-
tengadesuPl.

» El proceso de fusion, adquisicion o inversion comercial en otra empresa debera centrarse
en la valoracién de los activos de esa empresa, incluida la estimacidn del valor de sus de-
rechos de PI. Esto también es una consideracion importante para las empresas que estén
contemplando la posibilidad de vender activos de Pl esenciales.

» Una empresa que se dedica a la exportacidn tendra que centrar su auditoria en garantizar
una proteccion eficaz de sus activos de Pl en los mercados de interés, identificando las
oportunidades de crear alianzas estratégicas sobre la base de la Pl, actividades de comer-
cializacién conjunta, acuerdos de producciéon conjunta, concesidon de licencias, franquicias
y, posiblemente, laventadelosactivos dePI.

Herramienta de la OMPI de Diagndstico de la Propiedad Intelectual:

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

La herramienta de diagndstico de Pl le ayuda a reconocer los activos de propiedad intelec-
tual de suempresay genera automaticamente uninforme coninformacién basica sobre como
gestionardichos activos. Funciona enbase a cuestionarios simples, que produciranreportesy
acceso aherramientas especificas sobre los varios asuntos en que deberia centrarsuatencion,
aobjeto deresguardarde manera eficaz su propiedadintelectual. Asimismo, le dirigira a varios
insumosymanuales producidos por OMPIrelativos a categoriasy publicos especificos - dere-
cho de autor para PIMES, Pl paraempresas emergentes, Disefos para PIMES, y muchas otras.

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

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

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

¢Como puede ayudarle la Pl durante suinvestigacion de mercado?

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

También deberian consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar sila marca que
usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Des-
cubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisién de introducirse en un merca-
do, puede cambiar su estrategia de comercializacidény puede obligarle a utilizar una marca di-
ferente para ese mercado.

Finalmente, las estadisticas sobre el uso de estas herramientas registrales también pueden
sefalar cuando un pais estad pasando por un “boom” de emprendimiento o actividad econd-
mica; los datos relativos en una regidon determinada también le pueden proporcionar valiosa
informacion acerca de la comunidad de investigacién del pais, areas de la técnica de mayor
desarrollo, brechas, industrias de interés, y muchas otras mas.

//120//



Derechos de Pl
en los mercados
de exportacion



La clave parala Propiedad Intelectual

59. ;Cuales sonlas diversas formas de
introducirse en un mercado de exportacion
y como contribuye a ello la propiedad
intelectual?

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

Exportaciondirecta

Elfabricante o exportador se encarga de todo el proceso de exportacion, desde identificar al
cliente hastalacobranza. Laempresa quizd deba crearun departamento de exportacioninde-
pendiente conlafinanciacidon necesaria pararealizar esas actividades.

Lasventajas paralaempresason:

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

» Desarrollaunarelacion mas estrecha con el comprador extranjero.

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

» Elexportadorquizé se exponga aunriesgo masdirecto.

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

Lasagenciasde gobiernopuedenserde granayudaeneste sentido. ProChile,laagenciade pro-
mocion de exportaciones dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene varias he-
rramientas de apoyo a exportadores, desde estadisticas, inteligencia de mercados, iniciativas
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de asociatividad, participacion en ferias internacionales, uso de marcas de certificacion, y una
red de mas de 50 oficinas y representaciones comerciales en todo el mundo®°. La Corporacion
de Fomento, CORFO, suele establecer programas de apoyo y financiamiento destinados a me-
jorarla productividad y competitividad. Es conveniente estarinformado acerca de los financia-
mientosy convocatorias ensusitioweb.®

Exportacionindirecta

Una empresa que desea exportar, pero que no tenga la infraestructura ni experiencia nece-
sarias, puede exportar a través de comisionistas, oficinas de compra locales, exportadores
comerciales o empresas de desarrollo de las exportaciones. Ciertas empresas de base tec-
noldgica globaly regional, como Amazon o Mercado Libre, pueden ser excelentes socios para
accederamercadosinternacionales.

Lasventajas paralaempresasonlas siguientes:
» Puede concentrarse enlaproduccidnsintener que aprendertodoslos aspectos técnicosy
juridicos de la exportacion;y

» Sebeneficiadelaexperienciay competencia profesionales delintermediario.

Losinconvenientes son:

» Laposibilidad de perderel control sobre el producto amanos de unrepresentante;y

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

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

También hay otras opciones para una empresa que desea exportar, por ejemplo, las empresas
conjuntas, laconcesiondelicenciasylaproduccion en otro pais.

Empresas conjuntas. Una empresa mixta es una asociacion entre laempresa exportadorayla
empresaimportadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elementos:
capital, transferencia de tecnologia, inversion, produccidon y comercializacién. El contrato de
asociacion definird las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendicion de cuentas,
la division de beneficios y los arreglos comerciales. Las empresas conjuntas pueden distribuir
los costos, mitigar los riesgos, ofrecer conocimientos y pormenores sobre el mercado localy
conseguiruningreso facilenelmercado.

Concesion de licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar
sus derechos de Pl, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, mar-

30Véase https://www.prochile.gob.cl/home

3Véase https://www.corfo.cl/sites/cpp/homecorfo
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cas, derechos de autor, o conocimientos tecnolégicos protegidos como secreto comercial,
aunaempresa extranjera por una tasa unica oregalias. La concesion de licencias ofrece unin-
greso rapido a otro mercado. Se permite lainversion de capital, y larecuperacion se realiza en
generalmas deprisa, perolaconcesidondelicencias supone perder el control de la produccion
y comercializacién, y compartirinevitablemente los conocimientos tecnoldgicos con el titular
delalicencia, amenos que esto esté explicitado en el contracto.

Produccidn enotro pais. Unaempresatalvezquierainstalarunaplanta de fabricaciénenunmer-
cado extranjero destinatario, para reducir el costo del transporte, evitar aranceles prohibitivos,
abaratarlos costoslaboralesylos costos delosinsumos o bien obtenerincentivos del Estado.

Un ejemplo reciente es el anuncio de inversion de Arauco, tradicional empresa de celulosa, en el
estado de Mato Grosso do Sul, enBrasil, pormas de 4600 millones de ddlares, acuerdo queinclu-
ye ademas subsidios y apoyos de infraestructura®?. NotCo, la popular empresa de origen chileno
que desarrolla productos alimenticios en base ainteligencia artificial ha expandido o planea ex-
pandir sus operaciones aArgentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México®3

60. ;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
exportacion y determinacion de precios?

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

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

32\Véase https://www.df.cl/empresas/industria/cmpc-iniciara-estudios-para-construir-nueva-planta-de-celulo-
sa-en-brasil
33\Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-49500163
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Lasrespuestas aestas cuestiones sonbastante complejas. No solamente puedenresultardis-
tintas de un pais a otro, sino que también dependen de la clase de derechos de propiedad in-
telectualy deltipo de productos de que se trate.

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de examinar estas cuestiones, debemos definirqué se entiende porel “agotamiento” de
los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere auna de las limitaciones de
los derechos de propiedad intelectual. Expuesto de forma sencilla significaque unavezque un
producto protegido porunderecho de propiedadintelectual hasido comercializado (vendido)
por su empresa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de
la explotacion comercial sobre este producto dado se han “agotado”. A veces esta limitacién
se denomina también la “doctrina de la primera venta”, puesto que algunos de los derechos
de explotacion comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto.
Salvo quelalegislacidndisponga especificamente lo contrario, suempresano podra controlar
uoponerse alosactos posteriores dereventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comer-
cial porterceros.

Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos dentro del
marco del mercado nacional. Si usted desea mantener el control de actividades posteriores,
como la reventa, alquiler o préstamo, es aconsejable que conceda una licencia de sus dere-
chos de Pl en lugar de vender el producto. Esto es lo que suele suceder con los programas
informaticos. En Chile, el agotamiento se produce con la venta legitima en cualquier pais del
mundo (se desarrolla a continuacion).

Ademads, la mayoria de paises han puesto limite a la “doctrina de la primera venta” impidiendo
queloscompradoresde, porejemplo, cintas de audio ovideo, CDyDVD, las alquilen, arriendeno
presten con beneficios comerciales directos o indirectos. Hay un debate actualmente entre los
circulosinteresados sobre sideberia prohibirse el préstamo de todas las obras digitalizadas.

Agotamiento internacional

El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto
protegido porla propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos de propiedad inte-
lectual sobre ese producto. La cuestion pasa a ser pertinente en los casos de la denominada
“importaciénparalela”. Laimportacidonparalelaeslaimportacidonde productos fueradelosca-
nales de distribucién negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido
mediante Pl. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una
conexidéncontractualconlaparte que efectialaimportacionparalela, aveces se describenlos
productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a
engafo, puesto que los productos como tales son originales; sdlo los canales de distribucién
“paralelos” no estan controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedadinte-
lectual. Pueden estar envasados o etiquetados de forma distinta.
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Basandose en el derecho de importaciéon que un derecho de propiedad intelectual confiere
a su titular, cabe la posibilidad de que este ultimo se oponga a dicha importacion o reimpor-
tacion con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado
independientes. No obstante, silacomercializacion del producto en el extranjero por parte del
titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, dalugar alagotamiento
de todos los derechos de propiedad intelectual en el &mbito nacional, también se produce el
agotamiento del derecho de impedir laimportacion. Enresumen, el titular de los derechos de
Plno puede oponerse alaimportacion del producto a otro pais nia sureimportacion al pais de
origen donde se comercializd por primera vez.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcion del
concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importa-
cion. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar la
explotacién comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titularo consu
consentimiento, siempre que los productos sigan estando en el mercado nacional. No obs-
tante, el titular de los derechos de PI (o su licenciatario autorizado) todavia podria oponerse
alaimportacién de productos originales comercializados en el extranjero, o exportados del
mercado nacional, sobre la base del derecho de importacién. En el caso del agotamiento re-
gional,recogido enlalegislacionchilena, traslaprimeraventa del producto protegido porpro-
piedadintelectualrealizada poreltitulardelos derechos, o con suconsentimiento, se produce
el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no sélo a
escalanacional, sino entodalaregién. Yano puede haberoposiciénalasimportaciones para-
lelas dentro de laregion sobre la base de los derechos de Pl, pero sipuede haberla enla fron-
tera internacional de la regidn con paises exteriores a la misma. Si un pais aplica el concepto
de agotamiento internacional, los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que
el producto ha sido legitimamente vendido o de otra forma introducido en el comercio por el
titular delos derechos o con su consentimiento en cualquierlugar del mundo.

Las oficinasnacionales de Plolos agentes o abogados que se ocupande dicho dmbito estaran
en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para
cadatipodederechodePlenlos paises que leinteresen austed.

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

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

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

Cuando se solicitalainscripcion o registro de los derechos de Pl en otros paises, el calendario
esunfactoresencial. En general es dificil determinar el momento adecuado parainiciar el pro-
ceso de solicitud. Elmomento preciso dependera de las siguientes consideraciones:

» Lo cercaque esté ellanzamiento del producto;

» Ladisponibilidady cuantia derecursos financieros parainscribir o registrar sus derechos de
Plen el extranjero;

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

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

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

Si solicita la proteccion demasiado pronto

Solicitar la proteccién de patente en varios paises puede resultar oneroso y es importante no
iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastara mucho dinero en tasas de solici-
tud, costos de traduccién o de mantenimiento en una etapainnecesariamente tempranade la
comercializacion. Una forma de retrasar la necesidad de pagar las tasas nacionales de solici-
tud, los costos de traduccidn y de mantenimiento de patentes es utilizando el sistema de soli-
citudesinternacionales, llamado Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT). Véase
enlapregunta é3informaciénsobre el PCT.

Si solicita la proteccion demasiado tarde

También hay motivos muy importantes para asegurarse de que no solicita la proteccién de la
propiedadintelectual demasiado tarde.
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En primer lugar, para los derechos de Pl que requieren registro o concesion (como las patentes,
marcas y dibujos o modelos industriales) se aplica un principio muy sencillo en la mayoria de los
paises: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina
sistema del “primer solicitante”. Porlo tanto, esperar demasiado tiempo puede significar que otra
persona, que ha estado trabajando en el mismo problema técnico y ha encontrado una solucién
idéntica o semejante, puede solicitar proteccidn para la misma invencion antes de que usted lo
hagay obtenerlos derechos exclusivos. Del mismo modo, en el caso de las marcas, sumarca en
generalno podraregistrarse sise consideraidéntica o similaraunamarca protegida por otros.

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado informa-
cién sobre las caracteristicas técnicas innovadoras o estéticas de su producto, se considerara en
general que ya es demasiado tarde para obtener proteccién. Lainvencion o el dibujo o modelo di-
vulgados ya no cumplirdn los requisitos de novedady, por consiguiente, no mereceran la protec-
cién,amenos que lalegislacion preveaun plazo de gracia®*. Esimportante tener presente que esto
noseaplicaalasmarcasyqueustedpuede obtenerlaprotecciénde unamarcadespuésdehaber-
lautilizado en el mercado (aunque en general es aconsejable registrarlas con bastante antelacion).

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando
ya ha solicitado la proteccion en el mercado nacional. Esto estéa relacionado con lo que suele
denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre la base de la solicitud
ordinaria de un derecho de propiedad industrial presentada por un determinado solicitante en
un pais, el mismo solicitante, en un periodo de tiempo especificado (de 6 meses las marcas, a 12
meses las patentes, de acuerdo conlaley 19.039) puede solicitar la proteccidn en la mayoria de
los demas paises. Estas solicitudes posteriores se consideraran como si se hubieran presenta-
do elmismo dia de la primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de
una situacioén prioritaria respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invencién o dibujo
o modelo presentados después de la fecha de la primera solicitud. En el caso de las patentesy
los dibujos o modelos industriales, las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que
haya concluido el periodo de prioridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y por
lo tanto quiza se considere que no cumplen el requisito de novedady no se concedan.

El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas practicas al solicitante que desea obte-
nerproteccidonenvarios paises, perotambién establece unafechalimite clara. Lasventajas prac-
ticas consisten en que no se exige la presentacién de todas las solicitudes en el pais de origen
delsolicitante y enotros paises al mismo tiempo, puesto que hay un periodo de 6 612 meses para
decidir en qué paises se necesita proteccion. El solicitante puede aprovechar ese periodo para
organizarlas medidas necesarias que aseguren la proteccién enlos diferentes paises de interés
y explorar las posibilidades de comercializacion del nuevo producto. Por otro lado, para poder
obtener la proteccidn en otro pais el solicitante tiene que cumplir estrictamente la fecha limite
establecidaen el plazo de prioridad.

34 Algunos paises prevénun plazo de gracia que permite alosinventores o disefiadores divulgar, publicar o exponer
suproducto protegido entre 6y 12 meses antes de presentaruna solicitud, sinque lainvencion o el dibujo o modelo
pierdasucaracterdenovedad. Véaselo sefialado acerca de divulgacionesinocuas enlalegislacionde Chile.
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La duracion del plazo de prioridad varia segun los diferentes tipos de derechos de propiedad
industrial:

» Enelcaso delas patentes, el plazo de prioridad es de 12 meses desde la primera solicitud.
Unavezfinalizado el plazo, elriesgo de no poder obtenerla proteccién mediante patente en
otros paises es superior. Sinembargo, sise solicitala proteccionde patente utilizando el sis-
tema del PCT, hay 18 meses mas (ocho meses en algunos paises) para decidiren qué paises
deseaobtenerlaproteccion.

» Enelcasodelos dibujos o modelosindustriales, la mayoria de los paises (incluyendo Chile)
ofrece un plazo de prioridad de seis meses desde la fecha de presentacién de la primera
solicitud que pediala proteccion de un dibujo o modelo industrial en otros paises.

» Enelcasodelasmarcas,tambiénse aplicaunplazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestion de elegirelmomento adecuado parala solicitud o registro también se plantea con
los derechos de autor enlos paises en que se dispone de registro. Al existir ventajas practicas
considerables pararegistrarlos derechos de autor cuando exista esa opcién, es muy aconse-
jable hacerlolomas pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportarel produc-
to protegido). Ademas, paradeterminados productos tambiénes muy recomendableregistrar
sus obrasprotegidas mediante derechos de autorconunasociedad de gestidéncolectiva(véa-
selapregunta35). Siestolohahechoensupropio pais, es probable que suorganizaciénnacio-
nal de gestion colectiva tenga acuerdos con sus contrapartes de otros paises para garantizar
unadistribuciénequitativadelasregaliasrecabadas porlas obrasde sus miembros protegidas
por derechos de autor.
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62. ;Como proteger mis derechos de
propiedad intelectual en el extranjero?

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

La vianacional

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

Muchasveces, un estudio de profesionales de Propiedad Intelectual en Chile podréd ponerasu
disposiciénunared de agentes a nivel regional o global, de modo de centralizar su estrategiay
costos, asicomo el cumplimiento de plazosy tradmites (traduccionesy legalizaciones, pago de
tasas, poderes, etc.).

La viaregional

Algunos paises han establecido acuerdos regionales para obtener proteccién mediante pro-
piedadintelectual paratodaunaregidngracias aunaunicasolicitud. Entrelas oficinasregiona-
les de propiedadintelectual se incluyen:

» La Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad
intelectual de los paises africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los
modelos de utilidad, lasindicaciones geograficas, las marcas, los dibujos o modelosindus-
triales y, proximamente, esquemas de trazado de los circuitos integrados): http://oapi.int/

index.php/fr/

35 osparrafos que figuranacontinuacién serefieren a patentes, marcasy dibujos o modelosindustriales. Para obte-
nerinformacidnsobrelaprotecciéondelos derechos de autoren el extranjero, véase lapregunta 65
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» La Organizaciéon Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de
propiedadindustrial de los paises africanos de hablainglesa paralas patentes, los modelos
de utilidad, las marcas y los dibujos o modelos industriales): https://www.aripo.org/

» La Oficinade Marcas del Beneluxyla Oficina de Dibujosy Modelos del Benelux (parala pro-
teccidndelas marcasylos dibujos o modelosindustriales en Bélgica, los Paises Bajosy Lu-
xemburgo https://www.boip.int/en

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

» LaOficinaEuropeade Patentes (paralaproteccionde patentesentodoslos paises parte en
la Convencidon Europea de Patentes, actualmente 27 paises). Puede obtenerse mas infor-
macion enwww.european-patent-office.org.

» La Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (para las marcas y disefios de la Union Euro-
pea), que concede a sus propietariosunderecho uniforme védlido entodoslos Estados Miem-
bros delaUnidon Europea mediante un sistema procesal): https://www.euipo.europa.eu/en

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

La viainternacional

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

» Sistemaparalapresentacioninternacional de solicitudes de patentes establecido median-
te el sistema del Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT), es el sistema mun-
dial para la presentacién multiple y simplificada de solicitudes de patentes. Véase la pre-
gunta 63.

» Registrointernacional de marcas facilitado porel Sistema de Madrid. Véase lapregunta 64.

» Depdsito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo
de LaHaya. Véase lapregunta 65.
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63. ;Cual es la forma mas sencilla de solicitar
la proteccion de patente en varios paises?

¢Desea usted proteger suinvencion envarios paises? En ese caso, deberia considerarlas ven-
tajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, us-
tedpuedesolicitarlaproteccidnde patente paraunadeterminadainvencién simultdneamente
entodoslos paises que sean Parte Contratante en el PCT (158 Estados en 20243¢),

Una ventajaimportante del PCT es que se dispone de 18 meses mas, es decir un total de 30 me-
ses, enlugarde los 12 meses que ofrece el derecho de prioridad, para decidir en qué paises de-
sea obtener proteccion. Durante este plazo adicional, los solicitantes pueden explorar las po-
sibilidades comerciales del producto en varios paises y decidir si es importante o conveniente
obtenerproteccidénenellos. De este modo se aplaza el pago delas tasas nacionales de solicitud
y de los costos de latraduccién enlos correspondientes idiomas nacionales, lo cual ofrece alos
solicitantesun margen de maniobra de hasta 30 meses. Alalarga, habra que sufragarelcostode
las traducciones adicionales, pero no hasta que hayan transcurrido 18 meses mas que los meses
previstos enun procedimiento que norecurra al PCT, y sélo si el solicitante sigue estando intere-
sado enesos paises. Siyano leinteresan, se ahorraratodos los costos posteriores.

Los solicitantes utilizan mucho el PCT para mantener abiertas el mayor tiempo posible todas sus
opciones de proteger las invenciones en muchos paises distintos. Pueden presentarla solicitud
en su propio pais, o cuando corresponda, enla oficina regional competente o enla Oficina Inter-
nacionaldela OMPI. Laoficinade patentes de su pais podra facilitarleinformacién especificaso-
bre cdmo presentar una solicitud envirtud del PCT. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial
tiene la categoria de ISA/IPEA, esto es, Administracion Encargada de la Busqueda Internacional
y emitir una Opinion Escrita. Esta designacion fue recibida en 2012, siendo en ese momento la
segunda autoridad delaregidn (después de Brasil) y la segunda del mundo de habla hispana®”.

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

» Elsolicitante presenta una unica solicitud dentro del afo de prioridad (es decir, dentro del
periodo de 12 meses en que se presentd la solicitud nacional);
» Lasolicitudtiene efecto entodoslos Estados Contratantes del PCT;

» Elidiomayelformatodelasolicitud puedenserlos mismos que los dela solicitud presenta-
daenelpropio pais del solicitante;

» Elsolicitante ganatiempo para explorarlas posibilidades comerciales de suinvencién.

36\Véase https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

37 \éase https://www.inapi.cl/preguntas-frecuentes/pct
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64. ;Cual es la forma mas practica de solicitar
la proteccion de marca en varios paises?

Sidesea que sumarca esté protegida envarios paises, pero se da cuenta de que presentaruna
solicitud por separado en cada pais es complicado y costoso, quiza desee presentar una soli-
citud para el registro internacional envirtud del Sistema de Madrid, regido por dos tratados: el
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Algu-
nos paises son parte en ambos tratados y otros solamente en uno de los dos. El sistema esta
administrado por la Oficina Internacional de la OMPI que mantiene el Registro Internacional y
publicala Gaceta de la OMPIl de Marcas Internacionales.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

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

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

Las principales ventajas de utilizar el Sistema de Madrid son que el titular de la marca puede
solicitar el registro de la marca en una serie de paises o miembros del Sistema de Madrid pre-
sentando una Unica solicitud; puede hacerlo enunidioma (inglés o francés, sibienla oficinade
origenpuedelimitarlas opciones del solicitante asdlouno de estosidiomas); y puede pagarun
solo grupo de tasas enunasoladivisa. Posteriormente, los cambios en elregistro internacional
y larenovacién del registro pueden efectuarse mediante un solo tradmite que tiene vigencia en
todas las partes contratantes designadas.

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

s8Ademas, envirtud delProtocolo, también puede presentarunasolicitud una persona que tengalanacionalidad, esté
domiciliada o poseaun establecimiento comercialrealy efectivoenunestado Miembro que sea parte contratanteen
el Protocolo (como una organizacionintergubernamental). Sibienenlaactualidad no hay ninguna organizacioninter-
gubernamentalmiembro del Protocolo, el Protocolo prevé que las oficinasregionales de Plsean miembros.
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Tasas del Sistema de Madrid
Lapresentaciéndela solicitudinternacional esta sujeta al pago de las tasas siguientes:

» Alpresentarunasolicitud sefialando aINAPlIcomo oficinade origen,unatasade 0.5 UTMpor
clase®’;

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

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

» Una tasa suplementaria de 100# francos suizos por cada tipo de producto y servicio que
exceda del tercero, (sin embargo, no se aplican tasas suplementarias cuando en todos los
paises designados deba pagarse unatasaindividual).

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

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

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

3%Véase https://www.inapi.cl/sistema-de-madrid/para-informarse?acordeon=1

“OInformacionsobrelastasasindividuales: https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/fees/ind_taxes

“VéaselaTablade Tasas: https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/fees/sched
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65. ;Como pueden protegerse los dibujos o
modelos industriales en varios paises?

Como norma general, la proteccion de los dibujos o modelos industriales esta limitada al te-
rritorio del pais donde se solicitd y concedid la proteccion. Sise desea obtener proteccion en
varios paises deben efectuarse depdsitos nacionales separados y deben realizarse en cada
pais tramites distintos.

El Arreglo de La Haya relativo al Depdsito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, un
tratado multilateral administrado por la OMPI, ofrece una alternativa que simplifica enorme-
mente estas tareas. Permite alos nacionales yresidentes de un pais que sea parte en el Arreglo
y alas empresas establecidas en él obtener la proteccion de un dibujo o modelo industrial en
una serie de paises mediante los tramites siguientes:

» Ununico depdsito “internacional”’;

» Enunsoloidioma(inglés o francés);
» Pagandoununico conjunto de tasas;
» Enunadivisa;

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

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depdsito internacional goza, en cada uno de los
paises interesados que no haya denegado la proteccidn, de la misma proteccién que la legis-
lacién de ese pais concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que,
encircunstancias determinadas, una oficinanacional haya denegado expresamente la protec-
cién. El depdsito internacional es por lo tanto equivalente a un derecho nacional en cuanto al
alcance de su protecciony al ejercicio de sus derechos. Almismo tiempo, el depdsito interna-
cionalfacilitaelmantenimiento delaproteccion: deberenovarse unlnico depdsitoyrealizarse
untramite sencillo pararegistrar cualquier cambio, por ejemplo, de titular o de direcciones.

En noviembre de 2024, fue aprobado en Riad el Tratado sobre el Derecho de los Disefios*?, que
simplificardlos tramites parala obtencién deregistro estandarizando los requisitos formales, ar-
monizando en 12 meses los periodos de gracia, y otras ventajas para los solicitantes. Si esta ca-
tegoriaesde suinterés, se recomienda seguir su proceso de implementacidén a nivel nacional.

42\/éase https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/estados-miembros-de-la-ompi-adoptan-el-tra-
tado-de-riad-sobre-el-derecho-de-los-disenos#:~:text=%E2%80% 9 CEste%20instrumento%20simplifica%20
10s%20tr% C3%Almites,desarrollo%20en%20los%20mercados%20globales.
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66. ;Es validala proteccion de derechos de
autor en el ambito internacional?

Elderecho de autorensimismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Unaobra
creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con
arreglo al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, las obras
literarias y artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad en los paises parte en ese Con-
venio (181 paises en 20244%). Esto se aplica también a todos los miembros de la Organizacion
Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protec-
cionde derecho de autorcomo lo hay paralas patentes, marcasy dibujos o modelos industria-
les. Sin embargo, muchos paises tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas
leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de identificar y distin-
guir los titulos de las obras. En Chile, el registro ofrece una serie de ventajas practicas ya que
puede servir como prueba prima facie ante un tribunal en controversias relativas a derechos
deautor, y el ejerciciode algunos derechos puede dependerde que la obra se hayaregistrado
- porejemplo, acciones enaduana para ejercer “acciones en frontera” contra falsificaciones.

Enlos Estados Unidos, es preciso haber registrado una obra para obtener dafios y perjuicios
estatutarios. También puede precisarse el registro para los nacionales del pais, porque sus
derechos en sus propios paises no estan afectados porlos tratados internacionales. Por con-
siguiente, en el caso de los nacionales de los Estados Unidos, cualquier accién judicial porin-
fraccion serd desestimada sino hay unregistro valido.

Si bien no hay un procedimiento internacional para obtener la proteccion de los derechos
de autor en el extranjero, y su obra estd automaticamente protegida sin necesidad de re-
gistrarla en todos los paises miembros del Convenio de Berna, quizas usted desee registrar
su obra en las oficinas nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo.

43Véase https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=15
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67. ;Qué puedo o debo hacer si descubro que
se estan violando mis derechos de propiedad
intelectual?

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

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

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

» Determinarelalcance del problema;
» Considerarlaposibilidad de que lainfraccién escale o aumente;

» Calcular, sies posible, qué pérdida directa oindirecta ha sufrido o sufrira.

Cuando tengaunaideaclaradeloshechos, céntrese enlos costosy ventajas de surespuesta.
Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones quiza sea aconsejable actuar lo mas
rapidamente posible enlugar de esperardemasiado tiempo.

Seindicanacontinuacidn algunas de sus opciones:

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

» Sitiene unacontroversia conunaempresaconla que hafirmado un contrato (porejemplo, un
contrato de concesién de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una cldusula de
arbitraje o de mediacion. Es prudente incluir una disposicion especial en los contratos para
que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediacion, evitando de este modo one-
rosos costos de litigios. También el establecimiento de retenciones de pagos y remesas, a
fin de asegurarlos resultados del juicio. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de
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soluciénde controversias, como el arbitraje o lamediacion, incluso sino hay una cldusulaindi-
cativaenelcontrato o sinohay siquieracontrato, siempre que ambas partes asilo convengan.
Paramayorinformacion sobre el arbitraje o lamediacion, véase la pregunta 70.

» Cuando descubra que se estan infringiendo los derechos de Pl de su empresa, tal vez se
plantee enviar una carta (conocida comunmente como “carta de intimacién a cesar en la
practica”) al presunto infractor informandole de la posible existencia de un conflicto entre
los derechos de Ply las actividades comerciales (identificando el drea exacta del conflicto)
y sugiriendo que se busque una solucidn al problema. Una forma bastante eficaz en nues-
tro pais es enviar cartas de “Cesey Desistimiento” ante notario alos infractores, informando
que hatomado conocimiento delainfraccidn, y del estado de registro de los derechos que
esgrime. De esta forma, si decide iniciar acciones, podra alegar el conocimiento y mala fe
delosinfractores.

» Si se enfrenta usted a una situacidn de infraccidn deliberada que incluya, en particular, la
falsificacion y la pirateria, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades en-
cargadas de hacerrespetarlaley a fin de sorprender alinfractoren suslocales comerciales
eimpedirlainfraccion, preservando las pruebas pertinentes enrelacion conla presuntain-
fraccion (Carabineros, Investigaciones, Aduanas, o el Ministerio Publico). Ademas, las auto-
ridadesjudiciales competentes pueden obligaralinfractor a que le comunique laidentidad
de terceras partes implicadas en la produccidn y distribucion de los productos o servicios
infractores, asicomo de sus redes de distribucion. Como medida disuasoria eficazde lain-
fraccion, las autoridadesjudiciales pueden, previa solicitud de suempresa, dictaminar que
se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de las redes comerciales sin
ningun tipo de compensacion.

» Puede usted iniciar procedimientos civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad
derecursosciviles paraindemnizaralostitulares de derechos de Plafectados. Entre ellos se
cuentan dafnosy perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficiosy
mandatos para que se entreguen los productos infractores a los titulares de los derechos.
La legislacidon en materia de Pl también puede contener disposiciones que impongan res-
ponsabilidad penal por la produccidén o trato comercial de objetos infractores. Las penas
por laviolacidn de las pertinentes disposiciones pueden ser encarcelamiento y quiza tam-
biénuna multa.

Encualquiercaso, cuando parece existirunainfraccion o una controversia, antes de adoptarme-
didas oficiales, es prudente pedir el asesoramiento juridico de un profesional competente en Pl
para evaluar con mayor exactitud laopcién mas favorable para suempresa, al menor costo posi-
ble,ytambién paradeterminarla estrategiamas eficazsegunlaentidad delainfraccidn. También
puede serimportante que registre sus derechos de Pl con las autoridades aduaneras, pagando
las correspondientes tasas, silos objetos falsificados o pirateados proceden de otro pais.
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68. ;Por qué debo ejercer mis derechos
de propiedad intelectual? ;Quién es
responsable de ejercerlos encaso de
infraccion?

¢Por qué deben ejercerse los derechos de P1?

El principal objetivo de obtener la proteccion de Pl es permitir que su empresa coseche los
frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados. Los derechos de Pl de suempresa
solamente devengaran beneficios si pueden hacerse cumplir, de lo contrario, los infractores
y falsificadores siempre se aprovecharan de la falta de mecanismos de observancia efectivos
para beneficiarse del duro trabajo que usted ha realizado. A menudo, la simple amenaza dela
observancia de los derechos basta para disuadir a los posibles infractores. En otras palabras,
setratade unmecanismo de disuasion contraterceros que quieran aprovecharse del prestigio
de susintangibles, y confundiralos consumidores.

En resumen, el ejercicio de los derechos de Pl es esencial para su empresa para los fines si-
guientes:

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

» Disuadiraotrosterceros deinfringirsuderecho;y

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

¢Quién esresponsable de hacer cumplir los derechos de PI?

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

No obstante, incumbe a los gobiernos nacionales o estatales crear instituciones que faciliten
laobservanciadelosderechosdePl. Los érganosjudiciales, policialesy, enalgunos casos, ad-
ministrativos como las oficinas de Pl o las autoridades aduaneras son instituciones guberna-
mentales que puedentener que abordar casos de infraccion o de falsificacion.

Cuando existen medidas enla frontera paraimpedirlaimportaciénde productos de marca fal-
sificados o productos protegidos porelderecho de autorpirateados, las autoridades aduane-
ras desempenan una funcion principal en lo tocante a la observancia de los derechos de Pl en
la frontera o fronteras internacionales de su pais. De conformidad con las disposiciones de la
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legislacionaplicable, las autoridades aduaneras debenemprenderacciones por propiainicia-
tiva, por solicitud del titular del derecho, o ejecutar drdenes de los tribunales. En nuestro pais,
esdevitalimportanciaregistrarsuPlante aduanasy sefialarun contacto(generalmente, unes-
tudio especializado) para informar detecciones de falsificaciones y emprender acciones. Los
agentes de Aduanasreciben constante capacitacion, y suelen contactarse conlos titulares de
registros de marcas ante INAPlen caso deinfracciones evidentes.

Ademads, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus de-
rechos de Pl (véase, por ejemplo, http://www.bsa.org o http://www.riaa.com/index.cfm). En

Chile, existen instituciones relacionadas con la proteccion de los derechos de autores y edito-
res,como AUCH (Autoras Chilenas), Editores de Chile, CorporaciondelLibroylalectura, Corpo-
racion Letras de Chile. Son frecuentes también las acciones de empresas de retail establecido
contrafalsificaciones en otros comercios, redes socialesy plataformas de E-Commerce.

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

Las medidas de aplicacion enfrontera permiten alos titulares de marcas y de derechos de au-
tory alos titulares de licencias, pedir la detencidon de mercancias que se sospecha han sido
pirateadasy falsificadas, mientras estan sometidas al control de las autoridades aduaneras.

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

En Chile, el titularde los derechos puede pedirla asistencia de las autoridades aduaneras pre-
sentando avisos relativos a sus marcas y mercancias protegidas por los derechos de autor, en
virtud de la ley 19.912 acerca de las medidas en frontera para la observancia de los derechos
de PropiedadIntelectual. Cuandolas autoridades aduanerasrecibenunaviso puedendetener
copias no autorizadas de mercancias de marca o de mercancias sujetas ala protecciéonde los
derechos de autor (proceso llamado “suspension de despacho”), cuando, del simple examen,
resulta evidente que se trata de mercancia infractora. Combinando normas de la Ordenanza
de Aduanas, Codigo Tributario, Cddigo Penal, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Propiedad
Intelectual y otras, pueden configurarse distintos delitos, siendo comunes el contrabando de
mercaderias, comercializacién de productos de marca falsificada. La mayoria de los delitos
sonde accion penal publica, es decir, que debera ser ejercida de oficio por el Ministerio Publi-
co, y puede ser ejercida por otras personas segun se especifica en el Cédigo Procesal Penal.
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Los titulares de derechos de Propiedad Industrial (marcas, patentes) pueden ejercerlas accio-
nes penales mixtas que les otorgalaley.

Las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de mercancias objeto de aviso
durante un periodo de hasta 10 dias habiles. Durante este plazo, el importador puede también
pediralos tribunales que dictaminen de que las mercancias noinfringenla obra protegida me-
diante marca o derechos de autor, o que no estanincluidas en el aviso.

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

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

Cuando se detienen mercancias, las autoridades aduaneras notifican a los titulares de los dere-
chos para que éstos puedan informar si consideran que las mercancias estan pirateadas o falsi-
ficadas (para el caso que se trate de una simple importacidn en regla). Durante el periodo de de-
tencion, los titulares deben decidir también sillevaran a cabo actuaciones para demostrar que las
mercancias estan infringiendo sus derechos, aunque puede concederse un plazo de 10 dias mas
enalgunas circunstancias sise aportan motivos pertinentes al solicitarlo - porejemplo, el depdsito
en paralelo de una solicitud de propiedad intelectual, de modo de tener un sustento juridico firme
en el eventualjuicio. Las mercancias sospechosas estaran detenidas porlas autoridades aduane-
ras ala espera de la decision del tribunal. Si el titular no incoa acciones judiciales en el plazo de 10
dias, las autoridades aduaneras estan obligadas a devolverlas mercancias alimportador.

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

Enrelacionconlas medidas de aplicaciénenfrontera, lamayoria de los paises aplicanlas pres-
cripciones delAcuerdo sobrelos ADPIC dela OMC (Articulos 51a 60).

70. ;Qué opciones tengo para solucionar
mis controversias sobre la Pl sin acudiralos
tribunales?

Enmuchos casos, entablarunlitigio enuntribunal que sea competente parajuzgar su caso, re-
sultaria elmodo mas oneroso de hacer frente a unainfraccion, especialmente cuando los de-
rechos de propiedad intelectual de suempresa hayan sido infringidos por varios “competido-
res” enlamisma o en distintas jurisdicciones. También, dependiendo de la especificidad de la
infraccidny las tecnologias involucradas, puede que exista un costo muy alto en peritos y otros
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especialistas. En dicho caso, suempresa deberd hacer valer sus derechos en distintos lugares y
ante distintos tribunales. Por ello, es prudente considerar la posibilidad de que surja una contro-
versiay prever medios para su solucion en el momento de redactar el contrato original. Deberia
considerarse la posibilidad de utilizar un mecanismo alternativo de solucién de controversias -
normalmente el arbitraje olamediacidon - que puede sermenos costoso y mas expeditivo que un
pleito ante los tribunales. Laremision al arbitraje y lamediacion se realiza por consenso.

El arbitraje tiene en generalla ventaja de serun procedimiento menos formal que un tribunal, y
un dictamen arbitral se puede aplicarinternacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de
la mediacién es que las partes conservan el control del proceso de solucién de controversias.
Ademas, la mediacion ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas
relaciones comerciales con una empresa con la que su empresa puede desear colaborar en
el futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisién a las partes y por lo tan-
to la mediacion no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la
mediaciény el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediacién, un
preludio menos oneroso al litigio ante los tribunales. Resultaria conveniente que su empresa,
como parte de su estrategia comercial, incorporase las clausulas apropiadas en los acuerdos
pertinentes dando asila posibilidad de solucionar las controversias en materia de propiedad
intelectual en primera (y, de ser posible, Unica) instancia mediante la mediacidn o el arbitraje.
Existen centros especializados en Chile, como el Centro de Arbitraje y Mediacion de la Camara
de Comercio de Santiago*ty el Centro Nacional de Arbitrajes*®.

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI4+¢

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

El Centro de Arbitraje y Mediacion facilita los acuerdos entre las partes ofreciendo clausulas
recomendadas de contrato para solucionar futuras controversias dentro de un determinado
contrato; véase https://www.wipo.int/amc/es/index.html Las clausulas de la OMPI pueden
encontrarse en una amplia variedad de contratos relacionados con la Pl como patentes, co-

nocimientos técnicos, licencias de programas informaticos, franquicias, acuerdos de coe-
xistencia de marcas, contratos de distribucion, empresas mixtas, contratos de investigacion
y desarrollo, contratos de empleo con repercusiones tecnoldgicas, fusiones y adquisiciones
conefectosimportantes paralaPl, acuerdos de comercializacion de deportes, y contratos de
edicidon, musicay cine. Las clausulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos
sobre concesidén elicencias concertados por partes de jurisdicciones diferentes.

44\éase https://www.camsantiago.cl/.

“5Véase https://www.cna.cl/

46 ElCentro prestaserviciosrelacionados con:

Elarbitraje (https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/); La mediacidn(https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.
html); Las controversiasrelativasanombres de dominio (https://www.wipo.int/amc/es/domains/ y Otros servicios
especializados paralasolucionde controversias (https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/).
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https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html
https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html
https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html);
https://www.wipo.int/amc/es/domains/
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71. ;Es preciso que obtenga una valoracion de
mis derechos de propiedad intelectual?

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

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

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

Antes de que una empresa inicie una valoraciéon de sus activos de Pl, debe responder alas si-
guientes preguntas para determinar su “escenario de valuacion”;

» ¢;Porqué hadecidido evaluar sus derechos de PI?

» ;Cuando se precisaray se utilizara lainformaciéon obtenida (los resultados de la valoracion)?
» ¢Quéderechos de Plse evaluaran?

» ;Quémeétodo devaloracidndebera emplearse?

Consideraciones a tener en cuenta en la valoracion de su Pl

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de PI
tienen una funcién importante en el ejercicio global de la valoracion. Una proteccion amplia-
mente distribuida (proteccion en varios paises) puede aumentar el valor de un producto. Sin
embargo, esto también dependera de la forma en que el evaluador perciba la robustez de los
mecanismos de observancia de la Plenlos paises implicados. En otras palabras, que el activo
que se estavalorando efectivamente pueda hacerse valer - por ejemplo, unalicencia expirada
cuyarenovaciénno hasido negociada es mas bienunriesgo que un activo.

//146//



La clave parala Propiedad Intelectual

El nivel de codificaciony la forma eficaz en que puede utilizarse la informacion codificadain-
corporadaen el producto puedeninfluir también enlavaloracion.

También puede aumentar su valor el hecho de que resulte muy dificil infringir los derechos de
Pl del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos que también estan muy
protegidos por la Pl podria afectar negativamente el valor de un producto. Con esto nos re-
ferimos a productos o servicios capaces de satisfacer una misma necesidad - si existe unre-
emplazo equivalente mas barato, incidird negativamente sobre el valor de su activo. Sisu mar-
ca distingue un producto de baja sofisticacidon en un mercado muy atomizado, puede que no
agregue unvalor adicional en consideracion a susingresos futuros.

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

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

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

» administracioninterna de sucarterade PI,

» concesidndelicencias,

» fusiones o adquisiciones,

» cesion(venta)de activos de P,

» comprade activosdePI,

» conclusiénde acuerdos de empresas mixtas,
» establecimiento de alianzas estratégicas,

» obtencionde fondos,

» Demandas o litigios contra terceros,

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

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

El valor de un activo de Pl quiza difiera segun el método utilizado. También influyen en la elec-
ciondelmétodo de valoracion otros factores, como la experienciay la existencia de datos que
permitan usarun método determinado.
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UnderechodePl(porejemplo, unapatente) puede obtenerunvalormayorsiel periodo de ven-
taodeconcesiéndelicenciano coincide conlaintroducciénenelmercado de un sustituto se-
mejante o de una tecnologia alternativa y mas eficaz. Porlo tanto, esimportante conocer bien
latendencia del sector o delatecnologia cuando se emprenda un gjercicio de valoracion.

Esimportante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su Ply cudndo debe
realizarse el ejercicio de valoracion. Puede ser Util un conocimiento basico de los instrumen-
tos utilizados paralavaloraciénen elmomento de elegiry decidir el asesoramiento profesional
mas apropiado.

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

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

» Método basado en los ingresos Es el método mas utilizado para la valoracion de la Pl. Hay
algunasvariaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes.
Elmétodo se centrabasicamente enla corriente deingresos prevista que obtendra el titular
deunderechodePldurantelavida de ese derecho ounhorizonte razonable de explotacién,
por consiguiente, se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un
futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos puede también calcularse examinando el
ahorro enregalias de licencia que unaempresa conseguiria situviera que obtenerunalicen-
cia para utilizar un derecho de Pl determinado. El principal inconveniente del método es su
complejidad. Su principal variante es el método siguiente:

» Método del calculo del ahorro enregalias. En esta variacion, se calcula el flujo de regalias
(“royalty”) para estimar el beneficio o flujo de caja previsto ola capitalizacion delbeneficioo
flujo de cajapromedio. Elindice deregalia puede determinarse medianteindices existentes
utilizados en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de
cuadros deindices deregalias estandares.

» Método basado en el costo. Este método trata de evaluar los beneficios futuros de los ac-
tivos de la Pl calculando la cuantia necesaria para sustituir el activo de Plen cuestiéon. Elmé-
todo basado en el costo puede aplicarse también en sus variantes:

® Costo de reproduccién. Los costos de reproduccion pueden calcularse, si hay una
buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantia utiliza-
da para desarrollar el activo de Pl en cuestion (esto se denomina determinacion de la
tendencia histérica del costo). Sino hay una buena contabilidad, los costos de repro-
duccidén pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos y gas-
tos necesarios para crearun activo similar.
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® Costo de sustitucion. La cuantia necesaria para adquirir activos de Pl de la misma uti-
lidad. La depreciacion del activo de Pl debe deducirse del costo de reproduccion o
sustitucién estimado antes de que se obtenga finalmente un valor o precio estimado.
La hipotesis detras de este método es “cuanto nos costaria si tuviéramos que obtener
unalicenciasobre estamarca o patente parapodercomercializarnuestro productoen
un horizonte determinado de tiempo”.

El método basado en el costo es Util cuando se consideran derechos de Pl relacionados con
activos intangibles, como programas informaticos, dibujos de ingenieria, disefios de envasa-
do y redes de distribucion. A menudo se utiliza para complementar el método basado en los
ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resulta-
dos enganosos. Esto se debe, enlamayoria delos casos, aque el costorelacionado conel de-
sarrollo de un producto no estéd necesariamente relacionado con su valor. Y es especialmente
obvio enloreferente a actividades de investigaciény desarrollo.

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

@ Método de comparacion de ventas. Los usuarios de esta variante basan la valoracién
de unactivo de Plenlavaloracion de un activo de Pl semejante en el mercado. El princi-
palinconveniente es que cada transaccion de activos de Pl es Unica y resulta casiimpo-
sible encontraruntrato similar o “comparable” sobre el cual basaruna nuevavaloracion.

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

» Métodos basados en la valoracion de opciones. Suelen utilizarse en la valoracion del va-
lor bursatil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de Pl (en especial
de patentes) del sector de latecnologiay de los productos farmacéuticos utilizan cada vez
mas este método. Si bien existen otros métodos de valoracién “de riesgo neutro”, la valo-
racion de opciones se considera mas potente. Al igual que los demas métodos de valora-
cion de la Pl, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoracién de opciones
Black-Scholesy el Technology Risk-Reward Units (TRRU4). El principal inconveniente de los
métodos basados enopciones es surelativacomplejidad.
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74. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual a financiar mi empresa?

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

Alefectuarunaevaluaciondelasolicitud de capital o de préstamo, elinversor (ya seaunbanco,
una institucién financiera, un inversor de capital de riesgo o un inversor situado al margen de
las estructuras de financiacidn oficiales), evaluara si el producto o servicio ofrecido porsu em-
presa tienen un verdadero potencial de comercializacién. Al evaluar un plan de negocios o de
exportacidnelinversorexaminara que:

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

» Suempresano tropezara conimportantes obstaculos (juridicos o de otro tipo) que le impi-
dan comercializar el producto - que existalibertad para utilizarla (reporte “FTO”).

Generalmente para asegurar la inversion de los inversores de capital de riesgo sera preciso
presentar, en conjunto con la estrategia de negocios, una estrategia de Pl séliday que se co-
munique conella, con documentacion sobre solicitudes de derechos de Pl, informaciéon sobre
busguedas de patentes que demuestren que no es probable que su tecnologia viole las pa-
tentes de sus competidores, y acuerdos (licencias) con titulares de patentes que le autoricen
autilizarla tecnologia necesaria para comercializar un producto determinado. La titularidad de
los derechos de propiedad intelectual sobre la produccion creadora o las innovaciones rela-
cionadasconlos productos o servicios quelaempresapretende comercializar garantizacierto
grado de exclusividady, por tanto, una mayor cuota de mercado en caso de que el producto o
servicio tenga éxito entre los consumidores.

Asipues, esimportante poseer(y, porlo tanto, identificary posicionarenuna narrativa concor-
dante conla estrategia de negocios) activos de propiedad intelectual para convencer a inver-
sores o prestamistas de las oportunidades de que goza la empresa para la comercializacion
del producto o servicio en cuestion. Enalgunos casos, una Unica patente conun granvalor co-
mercial puede abrirlas puertas a varias oportunidades de financiacion.

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

La practica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad
intelectual es un fendmeno reciente, que sdlo se ha desarrollado realmente en algunos paises
y enalgunos mercados muy especificos. No se hadesarrollado alafechaunaplataforma o po-
litica especificaennuestro pas.

La conversion de activos en valores se refiere normalmente a la practica de compilar distintos
activos financieros y a la emisién de nuevos valores garantizados por dichos activos. En prin-
cipio, puede tratarse de activos sobre los que es posible predecir que traeran consigo movi-
mientos de efectivo o incluso de cuentas exclusivas por cobrar. Asipues, es posible la conver-
sidn de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalias a partir de la concesién de
licencias de patentes, marcas o secretos comerciales, o las composiciones musicales o los
derechos de grabacién de un musico. De hecho, una de las conversiones mas famosas guar-
dabarelacion conelpago deregalias enlos Estados Unidos del cantante David Bowie.

Enlaactualidad, los mercados parala emision de valores basados en activos de propiedadin-
telectual sonreducidos, ya que el conjunto de compradoresy vendedores es limitado. El mer-
cado prefiere en general activos tangibles que activos intangibles (aunque, indirectamente,
son preferidos del mercado actual cuando se evalla lo intensivo en intangibles de las corpo-
raciones de mayor valor de capitalizacion alrededor del mundo). Los mercados de Pl no estén
suficientemente desarrollados, las técnicas de valoracion de Pl no son todavia bastante pre-
cisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza. Ademas, la Pl (espe-
cialmente las patentes) exige en general un conocimiento especializado en un campo tecno-
I6gico determinado para que pueda comprenderse y explotarse adecuadamente,y amenudo
los prestamistas carecen de tales conocimientos.

A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearan
mayores oportunidades paraese tipode practicas. Laevoluciéndelmercadoyaestdmejoran-
dolacalidady cantidad deinformaciéndisponible tanto para prestatarios como prestamistas.
Por ejemplo, cada vez hay mas empresas de base tecnoldgica, sobre todo en sectores como
labiotecnologia olainformatica, que confian en sus derechos de Plcomo sus principales acti-
vosy fuentes de ingresos. Del mismo modo, estd aumentando la cuantia total de ingresos por
licenciasyelusoresultante de los flujos deregalias procedentes delaslicencias se utilizan para
determinar el valor de la Pl. Es recomendable mantenerse informado sobre iniciativas de esta
naturaleza en Chile olaregidn.
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76. La propiedad intelectual en el comercio
electronico

La propiedadintelectual es un elemento esencial del comercio electrénico. El comercio elec-
trénico, mas que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productosy
servicios basadosenPlyenlaconcesidndelaslicencias correspondientes. MUsica,imagenes,
fotos, programas informaticos, disefios, médulos de capacitacidn, sistemas, etc., son objeto
de comercioelectrénicoyelprincipalcomponente devaloreslaPl.LaPltambiénesimportan-
te porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando
sistemas tecnoldgicos de seguridad y normas de Pl; de otra manera podrian ser mal utilizados,
y ello podria causarla destruccion de unaempresa.

Ademas, es la Pl lo que hace funcionar el comercio electrénico. Los sistemas que dan vida a
Internet -los programas informaticos, lasredes, disefios, circuitosintegrados, encaminadores
y conmutadores, lainterfaz de usuario, etc.- son elementos de Ply se protegen a menudo me-
diante derechos de Pl. Las marcas son una parte fundamental del comercio electrdnico, y el
desarrollo delamarca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamen-
tales de unaempresaen Internet, estantodos protegidos porlas marcasy el derecho de com-
petencia desleal. Las aplicaciones que sustentan muchas de las plataformas enlinea hacenun
usointensivo devarios activosintangibles, incluyendo marcas, disefiosy secretosindustriales,
y un elemento primordial del comercio son derechos de autor, como musica, pelicula, series,
programas computacionales, y una infinita combinacidn de activos. Los mismos sistemas y
procesos de pagos suelen serpropietariosy sujetos alicencias cruzadas entre los varios usua-
riosy oferentes (bancos, servicios de finanzasy receptores de pagos).

Las empresas de comercio electronicoylas que ejercen actividades en Internet pueden tam-
bién estar muy vinculadas con la concesion de licencias sobre productos o patentes, porque
para crear un producto son necesarias muchas tecnologias diferentes y las empresas, a me-
nudo, optan por delegar a terceros la elaboracion de algunos componentes, o intercambian
tecnologias mediante arreglos de licencia. Si cada compaiiia tuviera que elaborar y producir
por su cuenta todos los aspectos tecnolégicos de sus productos, seria imposible elaborar
productos de alta tecnologia. Laeconomia del comercio electrénico depende de que las em-
presas trabajen juntas para compartir, mediante la concesion de licencias, las oportunidades
y riesgos del comercio. Muchas de esas empresas son PYME. También deben considerar las
normas de agotamiento de derecho sobre productos bajo marcay patente, dado que muchas
delas plataformas permiten oincluso incentivanlas reventas. Piense en Mercado Libre, unade
las plataformas lideres a nivel regional, donde los usuarios pueden comprary vender produc-
tos, pero que se haconvertidoenun canal principal de ventas para grandes marcas globalesen
atencion alas muchas ventajas del sistema: gran tamafo de lared de usuarios, canales logisti-
cos, facilidad de publicidady sinergias conredes sociales, protecciénde derechos del consu-
midor, estandarizacion de medios de pago, yungran etc.
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Finalmente, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electrdnico
adoptalaformade Pl,de modo que la proteccién o falta de proteccién de sus derechos de Pl
afectaralavaloracion de unnegocio de comercio electronico. Muchas empresas de comercio
electrénico, al igual que otras empresas tecnoldgicas, tienen carteras de patentes, marcas,
nombres de dominio, programas informaticos o bases de datos originales que son los activos
de mayorvalorde dichas empresas.

77. ;Qué cuestiones de propiedad intelectual
intervienen enla eleccion yregistro de los
nombres de dominio?

Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habitualmente para identificary
encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int” se utiliza para localizar el sitio
web de la OMPIl en www.wipo.int., o el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl).
Coneltiempo, los nombres de dominio se hanido constituyendo enidentificadores de empresas
0 negocios y han entrado en conflicto con las marcas. Por consiguiente, es importante elegir un
nombre de dominio que no sealamarca de otraempresa niuna marcanotoriamente conocida.

La eleccion de un nombre de dominio (o direccidon de Internet) se ha convertido en una de las
decisiones comerciales mas importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un
nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de suem-
presa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios
“dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior
(gTLD), tales como .com, .net, .org. e info. O bien puede elegirun dominio de nivel superior es-
pecializado y restringido si cumple los requisitos para ello (por ejemplo, .aero paralas empre-
sas aéreas de transportesy viajes, o .bizparalas empresas comerciales).

Puede tambiénregistrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a cédigos de
paises” (ccTLD), porejemplo, .bn paraBulgaria, .cn para China, .ch para Suiza, .cl para Chile.

La gestién técnica del sistema de nombres de dominio estd en manos de la Corporacion de
Asignacion de Nombres y Nimeros de Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD,
gestionan el propio registro una serie de registradores de Internet acreditados por la ICANN
cuyalistafiguraenelsitioweb del ICANN enwww.icann.org. Usted puede también comprobar

siunnombre de dominio ya ha sidoregistrado buscando en el sitio web de unregistrador o uti-
lizando un motorde busqueda.

Enelcasodelosregistros ccTLD, debera ponerse en contacto conla autoridad de registro de-
signada para cada ccTLD. Para ello, consulte una base de datos ccTLD creada porla OMPI, que
establece enlaces con los sitios web de 252 ccTLD, en los que puede encontrar informacion
sobre suacuerdo deregistro, el servicio “Whois” ylos procedimientos parala soluciénde con-
troversias. En Chile, laautoridad es NIC Chile,uncentro perteneciente alaFacultad de Ciencias
Fisicasy Matematicas de la Universidad de Chile (www.nic.cl).
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78. ;Qué debo tener en cuenta al elegir un
nombre de dominio?

Segunseaellugardonde seregistre, puede elegirunnombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podranrecordar-
loybuscarlo conmayorfacilidad. En condicionesideales deberia sertandistintivo que pudiera
protegerse también mediante la ley sobre marcas. En Chile, recordemos, basta con que sea
capaz de distinguir un producto o servicio de sus competidores, porlo que no habria proble-
mas en registrar una denominaciéon como marca. Si elige como nombre de dominio una frase
muy comun (por ejemplo: “Buen Software”), su empresa tendra dificultades en ganarse una
buena reputacion o buena voluntad con este nombre y aun mas dificultades en impedir que
otras empresas de lacompetencia utilicen sunombre. Porlo demas, no seria considerado dis-
tintivo, sino genérico, y no podriatener esta dualidad “dominio-marca”.

Es preciso que elijaun nombre de dominio que no seala marca de otraempresa, sobre todo una
marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoria de las leyes consideran que el re-
gistro de unnombre de dominio dela marca de otra persona esunainfracciénde lamarca (feno-
meno llamado también “ciberocupacién”), y suempresa debera transferir o cancelar el nombre
de dominio y ademas pagar una indemnizacion por dafios y perjuicios. Todos los nombres de
dominioregistrados enla categoria gTLD, porejemplo.com,y muchosregistrados enlos ccTLD,
pueden ser objeto de un procedimiento de solucidn de controversias (descrito mas adelante)
que permite al titular de unamarca o marca de servicio impedirla “ciberocupacion” de sumarca.
Ennuestro pais, las cuestiones sobre nombres de dominio, incluyendo oposiciones y nulidades,
son sujetas a arbitrajes. Sibien el principio general es “primero en llegar, primero en el derecho”
(“first come, first served”), los arbitros suelen considerar argumentos referidos ala buena o mala
fe de los solicitantes, particularmente cuando las expresiones registradas como dominios se
identifican con marcas usadas oregistradas previamente, o que gozan de famay notoriedad.

Hay varias bases de datos que usted puede explorarenlaweb paracomprobarsielnombre de
dominio que haelegidoesunamarcaregistradaenundeterminado pais. La OMPlha estableci-
dounportaldebases dedatosparamarcasen Global Brand Database (wipo.int)que le ayudara

arealizar esa busqueda. NIC Chile cuenta con un excelente buscador para los dominios loca-
les, enbase a Whois (www.whois.com).

Si usted descubre que alguien esta 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 pedira a los 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). A nivel local, en dominios “.cl”, el procedimiento se basa en arbitraje

y esta disponible en NIC Chile?’.

47\/éase https://nic.cl/controversias/index.html
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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
chocar conlos derechos de otros o con los sistemas de protecciéninternacional, o que even-
tualmente podria serincapaz deregistrarse o usarse como marca.

79. ;Qué cuestiones de propiedad intelectual
deberia tener en cuenta al disenar y crear el
sitio web de miempresa?

Unodeloselementos basicos delcomercio electrénico es eldisefioy funcionamiento del sitio
web de la empresa. Al disefiar y crear su sitio web, la primera cosa que debe tener en cuenta
es si es usted el titular de la presentaciony el contenido de su sitio web y de cada aspecto de
Pl que contiene. Tal vez no lo sea, pero eso no es hecesariamente un problema. Lo que es im-
portante es saber qué le pertenece, qué esta autorizado a utilizar, y qué no esta autorizado a
utilizar. Siusted se vale de un consultor o una empresa para el disefio de su sitio web, verifique
las disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ;Quién es titular del disefio y
del texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene laempresa para asegu-
rarse de que, durante su trabajo, no esta utilizando Pl ajena. Siempre es bueno resguardarse
mediante cldusulas deindemnidad que aclarenlaresponsabilidad de mandatario derealizar el
sitioweb, junto conlas normas que ya vimos sobre trabajos creativos realizados porencargo.

Si utiliza una base de datos, un sistema de comercio electrénico, un buscador u otro instru-
mento técnico de Internet que tenga en licencia de otra empresa, verifique las condiciones
en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sistema, si se permite que usted efectue
modificaciones en el sistemay quién sera titular de tales modificaciones. Asegurese de tener
un acuerdo escrito y hagalo revisar por un abogado antes de firmarlo y antes del comienzo de
cualquierdisefio, trabajo porencargo oinstalacidndelsitioweb. Igualresguardo debe tenerse
conlas plataformas que utilizan herramientas de Inteligencia Artificial en dos aspectos: prime-
ro, los términos y condiciones de uso pueden establecer restricciones respecto al uso y pro-
piedad del productoresultante (por ejemplo, licencias abiertas, gratuitasy perpetuas sobre el
“contenido” resultante”; y, en segundo lugar, acerca de los insumos que utiliza la herramienta
paraproducirresultados, que pueden estarresguardados por derechos de autor o sometidos
aotraclase delicencia de uso, que se trasladaria al producto final. Por ejemplo, la herramienta
delAse alimenta convarios disefios y combinaciones de colores preestablecidos que fueron
aportados con la condicion de mantenerse de uso libre; esa condicidn suele trasladarse a los
resultados del proceso generativo de las herramientas de lA.
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Necesitard un permiso escrito (denominado tambiénlicencia, consentimiento o acuerdo) para
utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, programa informatico, etc., que per-
tenezca a otra persona. El simple hecho de que usted obtenga material en Internet no signifi-
ca que forme parte del dominio publico. Tal vez deba conseguir una autorizacién para utilizar
ese material. En muchos paises, deberd comunicarse conuna sociedad de gestion colectivao
asociacionde artistas para obtenerun permiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni muisica que no le pertenezca, a menos
que haya obtenido una autorizacion escrita del titular para distribuirlos enInternet. Igualmente,
conlasimagenes de personas utilizadas sin su consentimiento.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instru-
mento de comercio electrdnico, y un servicio Util para sus clientes, pero en muchos paises no
existen leyes claras acerca de cuando y cdmo pueden utilizarse los enlaces. La practica mas
segura es solicitary obtener autorizacion del sitio web en cuestién antes de colocar el enlace,
especialmente sirealizaun “enlace en profundidad”, es decir, creaunenlace conuna paginade
otro sitioweb que no eslapaginainicial.

Encuadre (Framing)

El encuadre es una practica mas controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porcio-
nes de otro sitio web en el suyo, como si formara parte de su propio sitio web. En nuestro pais,
podria analizarse al menos desde dos perspectivas: bajo el derecho del consumidor, puede
constituiruna competenciadesleal, alaprovecharseilegitimamente de lafamade uncompeti-
dor para desviar clientes (“poaching”); desde el derecho de autor, podria constituir una utiliza-
cidn o puesta a disposicidon no autorizada. Obtenga siempre una autorizacién escrita antes de
realizarlo.

80. ;Como puedo proteger mis derechos

de propiedad intelectual enInternet? ;Que
precauciones puedo adoptar parano violarlos
derechos de propiedad intelectual ajenos?

Enlasultimas décadas, se ha dado mucha publicidad ala distribucidnilegitima de musica, pe-
liculas, obras de arte, fotos, guiones y programas informaticos (“contenido”) por Internet. A
menudo, esas descargas no autorizadas violanlalegislacion nacional sobre derecho de autor.

Es importante que proteja sus derechos de Pl en Internet. Podra hacerlo de varias maneras:
identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna
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otraindicacion de titularidad. Si pone a disposicion archivos multimedia de su autoria, asegu-
rese de que la metadata indique su titularidad. Podra simplemente indicar a los usuarios qué
puedeny qué no pueden hacer con su contenido. Nunca distribuya ni permita que se descar-
gue contenido de terceros y que no pertenece a suempresay asegurese de que sus emplea-
dos comprenden la politica de suempresa a este respecto. Recuerde también lo dicho sobre
eluso de herramientas de lAylas posibleslicencias sobre el contenido aportado.

Elcaso Napsterenlos Estados Unidos dio relieve internacional a la cuestién de la descargano
autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitié un mandamiento impi-
diendo el funcionamiento del sistema de distribucion de archivos Napster, era un caso de “in-
fraccion culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copiailegal por
los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos
seguiran poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podran producirse distintos resulta-
dos en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos ensefia que es importante que una
empresade comercio electronico se asegure de teneruna politica clara contrala copiano au-
torizada de archivos, olas acciones que alienten o faciliten esa copia. En nuestro pais, unaacti-
vidad como la sefialada podria ser considerada distribucién o puesta a disposicion de conte-
nido protegido por derecho de autor, con eventual responsabilidad de todos los involucrados
enfacilitarla comision de eventuales delitos, como los administradores de plataformas.

Cadavezmas empresas utilizanmediostécnicos paraprotegercontenido enlinternet, median-
te marcas de agua, codificacién o creando sistemas de identificacion y rastreo. Los sistemas
de gestion electrénica del derecho de autor son una manera que proponen los consorcios co-
mercialesy las empresas de utilizar medios técnicos para controlar la utilizacién de contenido.
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ANEXO1

Resumen conlo principal que debe conocerun exportadorentemas de PI.

La Guia para Pequenos y Medianos Exportadores constituye unreal aporte para aquellosinte-
resados en comenzar una actividad comercial que haga uso de las multiples herramientas que
otorgalaPropiedad Intelectual (Pl). En esta guiaencontrarainformaciéon paso a pasoreferidaa
muchos tépicos, particularmente:

» Elcontextoactualdelcomerciointernacional. Unentorno dindmico, altamente competitivo,
lleno de oportunidades -y desafios - paralos emprendedores creativos y ultra-tecnoldgi-
cos delsigloXXI.

» Lasventajas de exportar, de buscarnuevos mercados, ylanecesidad deresguardar sus ac-
tivosintangibles utilizando la Pl para este fin. El caracterinternacional enlaraizde laPles sin
dudaunelemento facilitador; sinembargo, debe teneren cuenta que hay caracteristicas de
cadauno delos derechos de Pl - marcas, patentes, disefios, derechos de autor, secretosy
otros - que varian entre los distintos paises, porlo que es necesario conocerlos bajo cierto
nivel de detalle.

» Las categorias de PI. ;Cual es su origen? ;Cémo se implementan los multiples tratados in-
ternacionales queregulanla PI? ;Todos los paises laregulan de igual manera? ;Es necesario
registrar mi Propiedad Intelectual en todo el mundo? Todas son preguntas validas; existen
muchos arreglos internacionales que han estandarizado procesos y derechos, pero sub-
sisten muchas diferencias entre jurisdicciones. Conocer el origen de los derechos y las di-
ferencias de implementacidn es necesario para tener una perspectiva realista de los dere-
chosdePlenelsiglo XXI.

» Laexistenciade multiples categorias de Pl producenuninteresante desafio paralos empren-
dedores: entendercualeselderecho - o combinaciénde los mismos - mas eficazparaelres-
guardode misintereses alahorade exportar. Entenderque elmundo enque vivimos esinten-
sivoenconocimientoy creatividad, que es precisamente el dmbito de protecciéndelaPl, nos
ayuda acomprenderlaposibilidad de combinacionde las multiples categorias de derechos.

» ¢LaPl“protege mis derechos”? ;Me hace “inmune” ala copia? La guia le ayudara a entender
que la Pl es una herramienta de resguardo de sus activos intangibles, no un escudo impe-
netrable. Le permite y facilita emprender acciones contra terceros que se aprovechen in-
justamente de sulabor creativa, pero debe conocerlas acciones que los distintos sistemas
nacionales, internacionales, y administrativos, civiles y penalesle otorgan.

» Comprenderadtambién quelaPlesunvehiculoimportante de comercioy transferenciatec-
noldgica. Las patentes otorgan “monopolios” sobre unainvencién, pero existe un beneficio
social através dela “descripcién suficiente”: revelarla tecnologia de tal forma que un perito
medianamente versado enlatecnologiapuedareplicarla. Asi,una patente puede serobjeto
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detransaccionesylicencias, asegurando que existira una comprension minima delo que se
esta comerciando, lo que puede ser complementado con apoyo y “know-how”. Las licen-
cias de marcas otorgan una “garantia” al consumidor, de que el producto que esta adqui-
riendo cumple con una promesa de calidad que le brinda la reputacién de la marca. Piense
en el origen de las prendas de ropa en el mundo de hoy: prendas fabricadas alrededor del
mundo son puestas a la venta en nuestro pais bajo marcas de reconocimiento global, que
brindaninformacién al consumidor para sustentar su decision de compra.

» Conocerd en detalle cada una de las categorias de Propiedad Intelectual: las Patentes, su
contenidoy distinciones, las bases de datosy lainformacién que proporcionan sobre el es-
tado de la técnica a nivel global; las marcas, incluyendo distinciones como marcas colec-
tivas y de certificacion; Dibujos y Disefios Industriales; el Derecho de Autory los Derechos
Conexos, coOmo se resguardan las creaciones de artistas, intérpretes y ejecutantes, y no-
cionesimportantes acerca de la gestidn colectiva de derechos; Secretos Comerciales; In-
dicaciones Geogréaficas y Denominaciones de Origen; Circuitos Integrados; e informacion
importante acercade las creaciones porencargo, incluyendo empleadosy contratistas.

» Recibirdinformacionrelevante sobre Transferencia Tecnoldgicay Licencias.

TrasestainmersioneneluniversodelaPl, podrarecibirunavision omnicomprensiva delos pro-
cesos exportadores, y cOmo se integra una estrategia de Propiedad Intelectual con la estra-
tegia de negocios de la empresa; la necesidad de conocery valorar sus activos propios y los
de sus socios y competidores; conocer larealidad de los mercados de interés y sus opciones
para comercializar sus productos y servicios, tanto de modo directo, como en colaboracion
con socios locales e internacionales; conocera acerca del ejercicio de sus derechos contra
tercerosinfractores, ylas alternativas de solucion de conflictos encaso de eventuales disputas
consus sociosy colaboradores. Trataremos acerca de las herramientas modernas del comer-
cioelectrénico, ylaimportancia delresguardo delaPlenelmundo digital, incluyendo internet,
nombres de dominio y plataformas de e-commerce, desde |la perspectiva de los propios de-
rechos, como el cuidado de noinfringiraquellos de terceros.

En definitiva, esta guia le ayudara a tener una vision amplia de las distintas herramientas que la
Plle brinda para el resguardoy utilizacion eficaz de sus activos de Pl en el apoyo de su estrate-
giaexportadora, enlinea conlas Ultimas tendencias y necesidades del comercio global.

ANEXO 2

Guias OMPI
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ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPly nacionales

» Directorio de oficinas OMPI

~

» Instituto Nacional de Propiedad Industrial: www. Inapi.cl

» Departamento de Derechos Intelectual (Derecho de Autor): https://www.propiedadinte-

lectual.gob.cl/

» AgenciaNacional de Promocion de Exportaciones: www.prochile.gob.cl
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