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La clave parala Propiedad Intelectual

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 adaptacion ala normativa de Colombia esta destinada a pequefios y medianos exporta-
doresy alasinstituciones de apoyo al comercio de Colombia. En ella se explican conceptosy
principios basicos sobre la Propiedad Intelectual (Pl); abarca cuestiones relativas a la titulari-
dad delos derechos porlos empleados, contratacion, licencias y transferencia de tecnologia;
subrayalaimportanciaquetienenlas cuestionesrelativasalaPlal prepararplanesy estrategias
de negocios, de comercializaciény de exportacidn, y se ocupa de la proteccién en el extran-
jero delos derechos de Pl; estudia los vinculos entre las reglamentaciones y normas relativas a
laPlyalacalidad; envasadoy etiquetado, comercio electrénicoy aplicacion de la Inteligencia
Artificial; considera los aspectos de los derechos de Pl relativos a la valoracién y al financia-
mientoylaobservancia.

El documento originario se ha modificado pararesponder a la legislacién nacional de Colom-
bia porla abogada Liliana Ariza Ariza en estrecha colaboracién con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncom-
mercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaria de la OMPIno asumenresponsabilidad
alguna porlamodificacién o traduccion del contenido original.

Descargo deresponsabilidad: Lainformaciéncontenidaenlapresente guiano suple elaseso-
ramiento juridico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos basicos.
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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,conlocual:1)disminuyelaprobabilidad de que lacompetencia copie oimitelos productos
delaempresa; 2)aumentanlas opciones practicas paracomercializar productos nuevos o me-
jorados;y 3)responda con mayor efectividad alas posibles violaciones de los derechos de PI.

En el mundo actual, lainnovaciény la creatividad son activos estratégicos de laempresa. Una
buena gestidn de la propiedad intelectual otorgara valor agregado a su actividad comercial y,
porlo tanto, le generard ventajas competitivas que incrementaran el potencial de suempresa.
Siidentifica los activos intangibles, utiliza las herramientas juridicas para su proteccidony ges-
tionalapropiedad generada porestos derechos podra:

» fortalecersuidentidad corporativa,

» generarnuevas fuentes deingreso, porejemplo, através dellicenciamiento de estos derechos,
» mejorar el flujo deingresosy elretorno de lainversién eninvestigaciony desarrollo,

» atraernuevosinversores o accederanuevas fuentes de financiamiento,

» mitigarriesgos,

» reducirla carga fiscal, entre otras ventajas.

Enconcreto, el establecimiento deunaestrategiade creacidneinnovaciénalinteriordelaempresa
ylautilizaciény gestidon delas herramientas que otorga el sistemade propiedadintelectual permite

ampliar el abanico de opciones para el crecimiento de la actividad comercial desarrollada, mejora
sustancialmente la operacion delaempresay aumenta el reconocimiento de la misma.
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Esespecialmenteimportante quelasPYME exportadorastenganencuentalaPl.Enelactualcon-
texto econdmico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a consecuencia
del mejor acceso alas tecnologias modernas de la informacion y las comunicaciones, muchas
PYME estan orientando cadavezmas sus operaciones alos mercados de exportacion. Lamayo-
riade PYME que preparanun plany una estrategia de exportacion se enfrentan con varios desa-
fios.Debengarantizarque suplany estrategia de exportaciéontenganencuentaadecuadamente
todoslosfactores que puedan afectar suventajacompetitivaenelmercado olos mercados ob-
jetivo. Las PYME que desean exportar directamente, mediante intermediarios, creando unaem-
presa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio electronico, deben ase-
gurarse de que no violan los derechos de Pl de otros al intentar sacar el maximo rendimiento de
sus propios activos de Pl. Porlo tanto, deberdn adoptar medidas para proteger sus activos de Pl
entodoslos mercados deseados enelmomento adecuadoy delamaneramaseficazenfuncion
delos costos, ademas de asegurar que sus productos o servicios noinfringenlos derechos de Pl
de otros. Sidescuidan este elemento puedenincurriren sus operaciones comerciales en costos
y riesgos evitables que podrian ser muy perjudiciales para toda la estrategia de exportacién de
lasempresasyllegandoincluso a comprometer sumisma supervivencia.

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones
delaPlysusimplicaciones para el desarrolloy disefio de los productos, su entrega, sucomer-
cializacion, la obtencién de recursos financieros, la exportaciéon o la concesion de licencias o
de franquicias. Una comprensiéon fundamental de lo que constituye la Pl, los medios para pro-
tegerlay la manera de gestionar con eficacia los activos de Pl son elementos esenciales para
lasPYME en generaly especialmente paralas que se dedican al comerciointernacional, donde
en general los riesgos son mas altos. Sin esta comprension las PYME no podran desarrollarse
e integrarla Plen sus estrategias de negocios y de comercializaciény exportacion. Incluso las
PYME que sabenlo que debenhacer, amenudo no tienen acceso facil ainformaciény orienta-
cidnsobre eltemadelaPldesde unaperspectivaempresarial.

Un reciente diagndstico' presentado en Colombia evidencid un escaso conocimiento de los
beneficios de la propiedad intelectual en el marco empresarial y vinculd esta situacion, entre
otras causas, alabajaformacion sobre estos temasy alaausencia de una cultura de fomento al
uso adecuado de los instrumentos de propiedad intelectual. Asi mismo, sefialé que la forma-
cidnentemas de propiedadintelectual existente se encontraba desarticulada. En conclusion,
seidentificé enlas PYME unabaja capacidad para gestionar su propiedadintelectual y aprove-
charde estamanera sus activosintangibles.

Fortalecer las capacidades y conocimiento especializado sobre los instrumentos de propie-
dad intelectual con el fin de consolidar la generacion y gestion de la propiedad intelectual y
su aprovechamiento se constituye en unaherramienta paraincentivarla creacion, innovaciény
transferencia de conocimiento, asicomo incrementar la productividad del pais.

Adicional alas debilidades de gestion y aprovechamiento de los activos de propiedad intelec-
tual porparte delasempresas, otros de los problemasidentificados eneldocumento de politica

' Documento CONPES 4062 Politica Nacional de Propiedad Intelectual.
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CONPES 4062 hacenreferencia ala baja generacion de activos de propiedad intelectual, debi-
lidades enla defensa efectiva de estos derechos ante infracciones cometidas por terceros, y la
desarticulacioninstitucional enlas diferentes intervenciones del Estado.

Listado de Siglas

» OMPI: Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

~

» Pl: Propiedad Intelectual.

M

PYME: Pequenasy medianas empresas.

M

CONPES: Consejo Nacional de Politica Econdmicay Social.
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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.

En este entorno, la industriay las empresas comprueban que es dificil avanzar, porque la oferta
de bienes y servicios parece superar en mucho la demanda. Ademas, los consumidores tienen
dificultades enescogerentre una gamade productos extensay creciente, lo que plantea el pro-
blema de opciones excesivasy de bienesy servicios poco diferenciados. Sélo las empresas que
pueden gestionary controlar con eficacia los riesgos e incertidumbres pueden esperar sobre-
viviry prosperar en los mercados a nivel nacional y de exportaciéon. Comprender las necesida-
desy preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito basico previo. El siguiente paso es
encontrar maneras creativas e innovadoras de producir un producto o de prestar un servicio, y
hacerlo ademas de modo oportunoy anticipdndose alacompetencia. En definitiva, lacalidad, el
precioy el servicio siguen siendo los tres factores esenciales para el éxito de cualquier iniciativa
empresarial, incluido cualquier proyecto de comercializacion parala exportacion.

Decidirse a exportar

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

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

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

Losrasgos Unicos oimportantes de su producto o servicio pueden haberssido el resultado dela vi-
sién, creatividad einventivade usted o de sus empleados, consultores, socios comercialesy otros.
Estospuedenestarprotegidosporelsistemadelosderechosde propiedadintelectual. Lapropie-
dadintelectual (Pl) es untérmino colectivo que describe la proteccién que unalegislacion otorgaa
las actividadesinventivasy creativas, es decirentre otros, alosinventos, escritos, musica, peliculas,
softwareydibujos, eincluso aloslogos, disefios o lemas conlos queidentificamos un producto en
elmercado. Estas actividades estan protegidas por derechos de autor, patentes, marcas, disefios
industriales, etc. Cada pais tiene un conjunto de leyes que protegenlaPl,y unexportadordebe co-
nocerlas eincluirlas como factorrelevante en elmarco del analisis delmercado.

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, para evitar perder la posibilidad de proteger su activo en ese mercado
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y poderimpedir que terceros se aprovechen generando confusidn, engafno o imitacion enlos
consumidores de suproducto.

Es fundamental que los exportadores comprendan las leyes de Pl en los mercados extranjeros y
aseguren que sus productos cumplan con ellas para evitar infracciones. Ademas, en algunos ca-
sos, podriasermasrentable exportarunicamentelaPl,comolicencias, enlugardel productofisico.

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

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

Estas son sdlo algunas de las razones por las cuales el sistema de la Pl sea en un elemento
esencial parala preparacion de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofrece-
ran breves y fundamentales explicaciones sobre Pl que los exportadores suelen enfrentar.

Lapropiedadintelectual protege las creaciones e invenciones de lamente con el objeto dein-
centivar lainvestigacion y desarrollo de nuevos productos y servicios, asi como fortalecer los
mercados con productos de calidad.

Eldmbito delaPlincluye unaamplia gamade actividades culturalesy econdmicas que jueganun
papel determinante en la vida cotidiana, entre otros, la proteccion incluye los escritos, las obras
de arte, lamusica, los programas informaticos, losinventos, las marcas u otros signos que permi-
tendistinguir productos enelmercado, los disefios y las investigaciones en cultivos de plantas.

Estos derechos se convierten en activos intangibles que aportan valor a una empresa, pero
gue no se pueden tocar al estar orientados a reconocer el valor de las actividades creativas e
inventivas adelantadas para desarrollar un nuevo producto o servicio en el mercado.

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable
que lacompetenciaintente, tarde o temprano, fabricar productos semejantes o idénticos. En
algunos casos la competencia podra aprovechar economias de escala, un mayor acceso al
mercado, mejoresrelaciones conlos principales distribuidores o acceso arecursos primarios
mas baratos, y porello podrafabricarun producto semejante oidéntico aun preciomas bajo, lo
que someterd al innovador del producto o servicio original a unaintensa presion. Aveces esto
acaba porhundirla empresa del innovador original, entre otras cosas porque seguramente ha
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invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan
estosresultadosy se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva delinnovador.

Este es el motivo mas importante para que las pequefias y medianas empresas deban consi-
derar la posibilidad de proteger su laborinnovadoray creativa aprovechando el sistema de la
Pl, que ofrece derechos exclusivos sobre las invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras
literariasy artisticas y otros activos intangibles. La proteccion envirtud de las leyes sobre Pl da
la titularidad de una determinadainnovaciénu obra creativa, lo que limita de modo efectivolas
posibilidades de que lacompetencia copie o imite el producto.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias: activos fi-
sicos - que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura - y activos in-
tangibles - que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta lasideas, estrategias,
planes de negocios, marcas, dibujos o modelosy otros frutosintangibles del talento creativo e
innovador de una empresa. Es tradicional que los activos fisicos correspondan a la parte prin-
cipaldelvalordeunaempresa,y se hanconsiderado como el elemento principal para determi-
narla competitividad de unaempresaenelmercado. Enlos uUltimos aflos esto ha cambiado de
modo radical. Las empresas estan comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles
sonyamas valiosos que sus activos fisicos.

Por ejemplo, las pequefas y medianas empresas desarrollan o adquieren software con el ob-
jetivo de mejorar los procesos y gestionar la informacidn que manejan. A través de estos pro-
gramas, obtienenbeneficios comerciales al generarunamejorgestionylograreficienciasenla
realizacion de las actividades diarias, Asimismo, el posicionamiento de sus marcasy logos en
elmercado permite que los consumidores percibanlos productos y servicios y los relacionen
conuna calidad especifica, generando aceptaciony confianza hacia estos y creando ventajas
competitivasy beneficios econdmicos.

Hoy en dia muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor
parte de lafabricacion a otras empresasy centran casi exclusivamente su actividad enla crea-
cion de nuevos productos y dibujos o modelosy enla promocion de sus marcas (o marcas re-
gistradas)afinde atraeralosclientes. Los productos se disefianenlaempresa, perolafabrica-
cion puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede
ser muy limitado, pero el valor de sus activos intangibles (como la reputacion de su marca, la
titularidad de derechos exclusivos a tecnologias esenciales o a disefios atractivos, o0 ambas
cosas), que sonlo esencial de su éxito, es muy elevado.

Cada afo, Brand finance GIFT™ estudia el valor de los activosintangibles para las empresas y

presentaunrankingbasado enelvalorestos activos paralas empresas que cotizanenbolsaen
todo el mundo. Los sectores que ocupan los primeros puestos de la lista son aquellos centra-
dosenlinternet, softwarey sectores de tecnologia, lo que significaque dependen fuertemente
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de activosintangibles. Entre otros encontramos Apple, Microsoft y Amazon. También ocupan
unlugardestacadolas compafiasfarmacéuticasyde salud,como Johnson & JohnsonyRoche.

En Colombia, ejemplos como Café de Colombia, unadelasindicaciones geograficas mas co-
nocidas en el mundo, nos muestra como una correcta proteccion y explotacion de los bienes
intangibles de propiedadintelectual permite el crecimientoy reconocimiento de unaempresa
a nivel nacional y de exportacion. Actualmente, la Federacion Nacional de Cafeteros, no solo
cuenta conladenominacion de origen “Café de Colombia” sino que cuenta con marcas regis-
tradas tanto en Colombia como en mercados internacionales, denominaciones de origen de
cafés especiales, patentes protegidas, un Centro de Investigacion y Desarrollo, CENICAFE y
programas de capacitacion para caficultores colombianos, con el fin de garantizar la calidad
del producto y el reconocimiento de los consumidores. La proteccion juridica de los activos
intangibles mediante la titularidad de los derechos de Plhace posible el uso exclusivo de estos
activos enlos negociosy convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusi-
va, si bien por un periodo de tiempo limitado. En definitiva, la proteccidn de la Pl hace que los
activosintangibles sean “algo mas tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

Segunseael caracterde sus activosintangibles, la ley le ofrece diferentes instrumentos juridi-
cos para protegerlos:

» Losproductosy procedimientosinnovadores pueden protegerse mediante patentesy mo-
delos de utilidad;

» Los disefios creativos, incluidos los disefios textiles, mediante la proteccion de los disefios
industriales;

» Las marcas, mediante la proteccion de marcaregistrada; incluidos los lemas comerciales o
slogans;

» Losnombrescomerciales queidentificanalempresario eneldesarrollo delaactividad mer-
cantil;

» Laensefia comercial que es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve
paraidentificaraun establecimiento de comercio;

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

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

» Los secretos comerciales, mediante la proteccion de informacién no revelada de valor co-
mercial;
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» Las obras culturales, artisticas, audiovisuales, musicales y literarias, y también, los progra-
mas informaticos, las bases de datos que por la seleccidn o disposicion de las materias
constituyan creaciones personales y las interpretaciones, ejecuciones, los fonogramas y
las emisiones, mediante los derechos de autory derechos conexos;

» Las nuevas variedades vegetales, a través de los derechos de obtentor de variedades ve-
getales.

La Pl se subdivide en general en tres ramas principales: 1) la propiedad industrial, que abarca
las primeras siete categorias delas nueve indicadas supra; 2) los derechos de autory derechos
conexos, que abarcan la categoria octava; y 3) las variedades vegetales, que abarca la Ultima
categoria. Esimportante familiarizarse con esta terminologia.

Estascategorias de protecciénvarianen cada pais, porlo que esimportanterevisarlasituacion
especifica sise deseaexportarel producto. Porejemplo, hay paises donde no se cuentaconla
figura de modelos de utilidad o de denominaciones de origen, o esta proteccién recibe otro
nombre como indicaciones geograficas. En otros lugares la proteccion de las nuevas varie-
dades vegetales se otorga a través del mismo sistema de patentes y no como una proteccion
independiente. Profundizaremos mas adelante sobre la territorialidad de lapropiedadintelec-
tual y laimportancia de revisar las legislaciones nacionales de los paises a los que se espera
ofrecerlos productos.

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

Puede sefialarse también que las aplicaciones que permiten la reproduccién de musica, peli-
culas, series o documentales estan generalmente protegidas por derechos de autor (a no ser
que la proteccidn haya caducado)y derechos conexosy porlo tanto se tiene que pedir autori-
zacion almusico, compositor, intérprete, productor audiovisual o a una organizacién colectiva
de gestion que los represente y administre sus derechos asicomo pagarunaregalia porla dis-
posicion de estas obras parauso delos consumidores.

Adicionalmente, alrededor del producto también se desarrollan productos accesorios que
pueden tener patente enrazén de larespuesta tecnoldgica que manejen, por ejemplo, los re-
lojesinteligentes olos auriculares que permitan escucharelaudio del teléfonoy otros disposi-
tivoselectréonicosrequeridoseneldiaadia, esteUltimoeselcasodelaPatente JP2021561749A,
de la oficina japonesa de patente. Se presenta una solicitud que ilustra una solucidn técnica
al proporcionar métodos, dispositivos y sistemas de conexion Bluetooth para que un auricular
Bluetooth pueda cambiar automaticamente entre los servicios de audio de multiples disposi-
tivos electronicos para su procesamiento a través de una conexidn virtual y se puedareducir el
consumo de energia de los auriculares Bluetooth y los dispositivos electrénicos.
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Fuente: https://patents.google.com/patent/JP7293398B2/en?g=(bluetooth)&oqg=bluetooth&page=1

Escoger la proteccion adecuada

Habida cuentade quelos productos puedenprotegerse de muchas maneras diferentes utilizando
diferentes derechos de Pl, esimportante que los empresarios conozcan el sistemay puedanelegir
confundamento como desean proteger sus derechos de unmodo eficazenfuncién de los costos
yelmercado al que esta dirigido, afin de evitarlas copias e imitaciones de lacompetencia.

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

Ademas, el sistemade derechos de Plesta evolucionando enel sentido de quelas mismas par-
tesdeunproducto pueden protegerse de modo distinto. Porejemplo, unaforma exteriornue-
va de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del pro-
ducto, los rasgos funcionales de la forma pueden protegerse mediante una o mas patentes,
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las caracteristicas estéticas de la forma mediante derechos de disefio industrial, derechos de
autor, o ambas cosas, y sise cumplen determinados requisitos, como marcaregistrada. Porlo
tanto, la respuesta final puede no ser claray a menudo conviene consultar a un experto en Pl
parapreparar una estrategia completa de Pl para su producto.

Porejemplo, el sectoralimenticio esun sectoraltamente competitivo, siunaempresadesarro-
lla unalinea de productos alimenticios innovadores y registra patentes para proteger los pro-
cesosde produccion, eldisefio de sus productosy sumarca como garantia de calidad, puede,
respaldada porla proteccién de su propiedad intelectual, diferenciarse en el mercado, contar
conherramientas paraevitarelusono autorizado de estosintangiblesyposicionarse de mane-
ramas favorable ante los consumidores tanto en el mercado nacional como enla exportacion.

Sea cual fuere la decision final, siempre es aconsejable empezar protegiendo porlo menos la
marca. Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el
éxito del producto aumentarainmediatamente el valorde lamarcay se convertird enuna parte
esencial delaimagenylaidentidad del producto. jPero quiza entonces ya sea demasiado tar-
de!(Véaselapregunta4.)

Alelaborarelplande exportaciényantes deemprenderlaactividad exportadora, lamayoriade
las empresas pasan generalmente por todas o algunas de las siguientes etapas, que resultan
fundamentales:

» ldentificarlos mercados de exportacion adecuados;

» Calcularlas necesidades delademanday delos mercados;

» Definirel productoy su clasificacion arancelaria?;

» Encontrarsocioslocalesy canales de distribucion;

» Adaptarel producto, sudisefio, marca o embalaje al nuevo mercado;

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

» Determinarlos precios para distintos mercados de exportacion;

» ldentificarlanecesidad de obteneruna autorizacion parala comercializacién del producto,
(registro sanitario, quimicos controlados o materia prima controlada para la fabricacién de
medicamentos, etc.);

» Presupuestarlos gastos de exportacionyrecaudarfondos;

» Efectuarlas disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;

2 Laclasificacionarancelariaesunsistemade categorizacion de mercancias que identifica el producto en cualquier pais
y permiteidentificarlosimpuestos o derechos de aduana que se cobransobre las mercancias que ingresanaunpais.
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»

»

Anunciary comercializar el producto enlos mercados de exportacion;

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

Existenvariasrazones porlas 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 funcionimportante y a menudo fundamental enla ma-

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

»

»

»

»

»

»

»

El precio del producto dependera en parte de la medida en que los consumidores del mer-
cado de exportacidénreconozcany valoren la marca o la denominacién de origen asicomo
de la existencia de productos similares o idénticos (lo que podria estar limitado por medio
delaprotecciondelos derechos de Plcomo el disefio industrial, las patentes).

Al recaudar 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.)

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

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

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

El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podra depender de siya ha
solicitado la proteccidn para sus invenciones o disefios, puesto que divulgar prematura-
mente la labor innovadora podria ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar
la proteccion en una etapa posterior (salvo que exista un “plazo de gracia” en determinadas
circunstancias en el pais en cuestién, como es el caso de Colombia, donde envirtud de la
Decision Andina 486 de 2000, no se tendran en cuenta las divulgaciones realizadas por el
inventor durante el afio previo ala presentacion de la solicitud). (Véase la pregunta 30.)

Ademads, puede haberinformacidén comercial confidencial relativa a todos o ala mayoria de
loselementosmencionados enlas etapasanteriores. Dichainformaciénse beneficiard dela
protecciéndel secreto comercial o delaprotecciéncontralacompetencia desleal siempre
ycuando sedivulgue Unicamente enfuncidndelasnecesidadesytrashabersidofirmadoun
acuerdo de confidencialidad o de nodivulgacién. Elplanylaestrategia de exportacidnensi
son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estaraninteresadas en que sigan
siendo confidencialesy no se divulguen alos competidores.
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Otra razdn importante para tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual es que
gracias a ellas las empresas pueden fortalecer su posicion en los mercados de exportacidn e
impedir que otras empresas imiten o copien una obra protegida por el derecho de autor, las
caracteristicas funcionales de un producto, su marca o su disefio. Si el producto tiene éxito en
otro pais, esprobable que tarde o temprano las empresas competidoras fabriquenun produc-
to parecido o idéntico que compita con el producto en cuestion. Sin contar con la proteccion
que ofrecen los derechos de Pl sera dificil o imposible impedir la aparicion de imitadores y la
consiguiente pérdida de beneficios puede ser muy importante.

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

Por Ultimo, sino se tienen en cuenta las cuestiones de Pl, pueden producirse pérdidas impor-
tantes o funestas si se considera que sus productos infringen los derechos de Pl de otros titu-
lares enelmercado de exportacién de que se trate. Aun cuando unainvencion, disefilo o marca
no esté protegido en su propio pais, esto no significa que alguien no lo haya protegido en el
mercado de exportacién. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que su producto posea carac-
teristicas funcionales o estéticas que no estén protegidas en su pais de origen, pero que estén
sujetas ala protecciénde los derechos de Pl de terceros en un mercado de exportacion. Tam-
biénpuede darse este caso enrelaciénconlas marcas.

Ademas, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un
acuerdodelicenciaconotraempresa, paravenderunproducto determinado ensumercado na-
cional, carezcan del derecho a vender el producto enlos mercados de exportacion. Enlos con-
tratos delicencia se especificala exclusividad territorial y el @mbito delalicenciay esimportante
teneren cuenta esta cuestionalahorade negociardichos acuerdos. (Véase lapregunta 46.)

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
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propiedad intelectual en el posible mercado de exportacidn al igual que los demas aspectos
del ambito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que come-

tenlos exportadores figuranlos siguientes:

»

»

»

»

Creer que la proteccion de la Pl es universal. Muchos exportadores creen que al obtener la
proteccidon de una marca, patente o disefio industrial en su propio pais ya estan automatica-
mente protegidos entodo el mundo, pero no es asi. Las normas que regulan los derechos de
Pl difieren de pais a pais, y la proteccidn otorgada a estos derechos se limita al pais donde ha
sido solicitada, o en pocos casos, como el de la Unidn Europea, a una regién especifica. Asi,
siporejemplo ustedregistra sumarcaen Colombiaenla Superintendenciade Industriay Co-
mercio y desea exportar su producto a Venezuela debe tener presente que sumarcano esta
protegida en ese mercado, Esta caracteristica se denomina “territorialidad de los derechos
de PI". Unicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protecciéon amplia y auto-
maticaengrannimero de paises que otorganla protecciéndesde elmomento delacreacidon
delaobra, sinembargo, los derechos concedidos seran aquellos otorgados porlalegislacion
nacional, porlo que podran variar de un pais a otro. Para saber cémo aplicar la proteccion de
Plen el extranjero, véase lapregunta 62.

Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protecciéon de los derechos de Pl
soniguales entodo el mundo. Aunque se ha producido unaimportante armonizaciéon delas
legislaciones y procedimientos para la proteccion de los derechos de propiedad intelec-
tual en todo el mundo, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias im-
portantes entre los paises. Por ejemplo, algunos paises otorgan el derecho de marca con
arreglo al principio del primer uso en el comercio, es el caso de Estados Unidos, mientras
que en Colombiase haadoptado el sistemade “primera solicitud”, enel cual el derecho de-
pendera del analisis que realice la Superintendencia de Industriay Comercio sobre el signo
solicitado y los que ya hubiesen sido otorgados, independiente de quien uso el signo en el
comercio por primeravez.

No verificar si una marca ya ha sido registrada o esta siendo utilizada por competidores en el
mercado de exportacion. Si utiliza en otro pais una marca que sea idéntica o similarala que ha
sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podria considerarse que infringe los
derechos de la otraempresa sobre lamarca. Es posible que se le pida que deje de utilizardicha
marca o que pague determinados dafios por infraccion, lo que puede suponer un duro golpe
paralaestrategiade comercializacidny exportacionde suempresa. Serafundamental efectuar
una busgueda de marcas en el correspondiente mercado de exportacion antes de iniciar sus
actividadesy preferentemente antes de seleccionarlamarca. (Véase la pregunta 24.)

No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccién. Solicitar la proteccién de
la Pl en varias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puede resultar caro. Los sistemas
regionales e internacionales de proteccion, cuando estan disponibles, son un medio eficaz
de solicitar la proteccién de la Pl en varios paises. (Véanse las preguntas 62 a 66.). Colombia
es miembro de varios acuerdos de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual que
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favorecenlaprotecciéndelosintangibles envarias legislaciones, es el caso del Protocolo de
Madrid para el caso de las marcas; el PCT o Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes;
adicionalmente, existen acuerdos comerciales que facilitan la proteccion de denominacio-
nes de origen reconocidas en el pais como es el caso del Acuerdo Comercial entre la Unidn
Europea, Colombia, Perty Ecuador.

» Solicitar demasiado tarde la proteccion de la Pl en otro pais. En los mercados de exportacion
debe solicitarla proteccién de algunos derechos de propiedad intelectual, comolosrelativos a
las patentesylos disefiosindustriales, dentro de un determinado periodo de tiempo a partirde
lafechaenlaquelahasolicitado enelmercado nacional. A este periodo se hace referencia ge-
neralmente porelnombre de “periodo de prioridad”, que esdeunano enelcaso delas patentes
y de seis meses en el de los disefios industriales. En caso de que no solicite proteccion en esos
paises durante el periodo de prioridad, podria ser dificil obtenerla posteriormente, dejando el
caminolibre a otras empresas para que copien gratuitamente suinvencién o disefio.

» Divulgarinformacion demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad
odenodivulgacién. Siusted divulga informacidn sobre su Ultima innovacién o su nuevo dise-
Ao a posibles socios comerciales, agentes de exportacién, distribuidores o a cualquier otra
persona antes de solicitar la proteccidn o sin que exista un contrato firmado en el que se exija
laconfidencialidad puede perderlos derechos sobre suinvencién o disefio. De hecho, es po-
sible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo 'y, por lo tanto, patentable o
que alguien mas pueda solicitar la proteccién por patente, excluyéndole a usted del uso de
su propiainvencion. También puede sucederlo mismo en el caso de los disefios industriales.

» Infringirlos derechos de Plde otros. Puede salirle muy caro exportar sus productossinhaber
verificadosiinfringenlos derechos de Plde otros enlos mercados pertinentes. Porejemplo,
si ha obtenido licencias de tecnologia de otras empresas, debera asegurarse de que tiene
derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnologia a fin de evitar infringir los
derechos del titular. Sise considera que sus productosinfringenlos derechos de otros, po-
dran ser retenidos enla frontera y podra impedirse o cancelarse por completo su distribu-
cion, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para suempresa.

» No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fa-
bricacion en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creacion, fabricacion o disefio
de productos a otras empresas, a menudo en otros paises. Sin embargo, con frecuencia las
empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos paises o de
especificarenlos contratos conlas empresas fabricantes quién es el titular de los disefos, las
invenciones, los programas informaticos, etc. El peligro principal que correnlas empresas es
elde que surjanmalentendidos acercadelatitularidad delos derechos de Plentrelaempresa
que subcontratalatareaylaempresa contratada paraejecutarla. (Véase lapregunta 44.)

» Tratardenegociarunalicenciadeunproductoenunmercadoenelque no estan protegidas
las patentes olos disefos correspondientes. Enlugarde exportarun producto directamen-
te, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa Unica o de regalias. A
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menudo, en el contrato de licencia figuran cldusulas para compartirlos conocimientos tec-
noldgicos, asi como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el li-
cenciante. Cuando se negociaunacuerdo delicencia, esimportante asegurarse de que los
derechos de Pl relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuada-
mente en el pais en cuestiony de que hansidoincluidaslas cldusulas adecuadas paraescla-
recerquiéneseltitularde esosderechos. Enestos casos, esimportantelainclusiénde cldu-
sulas de confidencialidad para protegerlos secretos industriales. (Véase lapregunta 47.)

» Utilizarunamarcaque esinadecuadaparaelmercadoencuestion. Existennumerosos casos
enqguelasempresas comienzanacomercializar sus productos o serviciosenelmercado de
otro paisy se dan cuenta posteriormente de que sumarcaesinadecuada paraese mercado
especificoya que: a) lamarca posee connotaciones negativas en elidioma o culturalocal o
b)no esprobable quelamarcasearegistradaenlaoficinanacionalde Plsobrelabase delos
denominados motivos absolutos. (Véase lapregunta19.)

Por ejemplo, la marca Gansito de Marinela, reconocida en México, se encuentra en Colombia
registrada como Pipiolo, porque el nombre Gansito ya se encontraba registrado en el pais por
otra compania. Asi ocurre también con la marca de papas fritas Margarita, que en otros paises
se conoce como Sabrositaso Lay’s.

Sin duda, el proceso de determinacién de la marca debe tener en cuenta una multitud de fac-
tores de tipo socioldgicoy posibles significados en otros idiomas para no terminar vendiendo
un producto cuyo nombre tiene connotaciones negativas. Un caso que describe laimportan-
cia de revisar el mercado destino y la marca utilizada fue el ocurrido a Mitsubishi con la marca
Pajero. Esta denominacién identificaba a un vehiculo todo terreno y su nombre se escogié en
alusion alleopardus pajeros, un gato salvaje propio de Sudameérica. Sinembargo, después de
dos generaciones, la empresa decidié cambiar la marca del vehiculo por sus connotaciones
negativas enlos paises hispanohablantes.

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 exportaciény de que se
tomanlas medidas necesarias 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.

Esimportante recordar que los derechos de Pl son “derechos territoriales” lo que significa que en
general sélo estan protegidos en el pais donde se solicita y obtiene la proteccién (por ejemplo,
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Colombia) en algunos casos existen oficinas regionales que otorgan proteccion en toda laregion
comoeselcasodelaUnionEuropeaparalas marcas, dibujosy modelosylasindicaciones geogra-
ficas de productos artesanales e industriales. Por consiguiente, una empresa que ha presentado
debidamente la solicitud de proteccion de su patentes, marcas o disefios industriales en su mer-
cadonacional,y alaque se han concedido estos derechos, debe conocer que estos derechos no
ofrecen proteccién en los mercados de exportacion, a no ser que se hayan solicitado los mismos
derechos enlacorrespondiente oficinanacional (o regional)y que esta oficinalos haya concedido.
Paratenerinformacion sobre lamanera de proteger suPlen el extranjero véase la pregunta 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-
coanglosajén (“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
encuestion dentro de uno de estos territorios disfrutara de cierta proteccién, aunque no se haya
registrado. Sin embargo, incluso en los paises donde las marcas pueden estar protegidas por el
uso, es recomendable solicitar el registro, porque se tendra una proteccidn mucho mas sdliday
sudefensaenelmercado serd masfacil. Véase masinformacién sobre marcas enlapreguntal19.

Ensegundolugar,losderechos que norequieren el cumplimiento de formalidades oficiales para
suproteccion, comolos derechos de autory derechos conexos, norequieren para su proteccion
el registro en el extranjero, no obstante, en Colombia, es importante contar con el registro que
concede la Direccidn Nacional de Derecho de Autor, ya que es un medio de pruebaiddneo ante
unjuezdelaRepublicaen caso de cualquier tipo de controversia que pueda surgir. En el caso de
los derechos de autor, una obra artistica o literaria (categoria que comprende también los pro-
gramas informaticos) esta protegida automaticamente desde la creacidn de la obra, comoes el
caso en Colombia, o en algunos paises cuando ha quedado fijada en alguna forma material. En
cuanto ala proteccidn en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un pais
parte en el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias o Artisticas o miembro
de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos paises quedaran prote-
gidas automaticamente entodos los demas paises que son parte en el Convenio de Berna o que
sonmiembrosdela OMC. Esto comprende actualmente méas de 150 paises, dentro delos que se
encuentra Colombia.

En todos los demas casos, presentar una solicitud de proteccion de los derechos de Pl es un
requisito previo para conseguir la proteccion en otros paises. Como sucede a menudo con la
proteccidéndelaPl, es esencial adoptar medidas conla suficiente antelacion para poder:

» Cumplirlos plazos para solicitarlos derechos de Pl en el extranjero (véase la pregunta 60);

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

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

(Lapregunta 62 contiene informacidn sobre la manera de protegerlos derechos de Pl en otros
paises.)

Practicamente todos los paises del mundo tienen leyes que protegen la Pl. A lo largo de los
afos ha habido una importante armonizacion de las leyes sobre la Pl, y hoy en dia la mayoria
delos paises han promulgado leyes que estipulan las formas principales de proteccién dela Pl
(patentes, marcas, disenosindustrialesy derechos de autory derechos conexos).

Los dos pilares basicos del sistemainternacional de laPlsonlos Convenios de Parisy de Berna,
queseaprobaronen1883y1886, respectivamente. Se hanaprobadoluego otros tratados para
garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias. En 1995, conla entrada en
vigor de los acuerdos fundacionales de la Organizacién Mundial del Comercio, se consiguid
una armonizacion adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC (166 paises en agosto
de 2024) han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que
establece normas minimas parala proteccidondelas principales formas de los derechos de PI.

En los ultimos afos, las nuevas tecnologias, como Internet o la biotecnologia han planteado
continuamente nuevos desafios al sistema. Diferentes paises responden a estos problemas
de modos ligeramente diferentes, pero cada vez mas se esta procurando asegurar que siga
el proceso de armonizacion. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autory el
Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucidony Fonogramas, llamados también “trata-
dos Internet”, que entraron envigor en Colombia en marzoy mayo de 2002, respectivamente,
son tratados que establecen los fundamente juridicos para salvaguardar los intereses de los
creadores en el ciberespacio, permitiendo alos compositores, artistas, escritores, intérpretes
y productores de fonogramas utilizar Internet con confianza para crear, distribuiry controlar la
utilizacién de sus obras dentro del entorno 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
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dice lalegislacion pertinente sobre la Pl o consultar a un abogado de la Pl para conocer mejor
los pormenores del sistema de laPlen el pais que interese a suempresa.

7. :Donde puedo encontrarinformacion 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 oficinasdelaPlson érganos del sector publico que generalmen-
te dependen de algin ministerio del Estado.

Enalgunos paises hay una sola oficina de la Plque se ocupa de todos los derechos de Pl (por ejem-
plo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccidn de la Propiedad Inte-
lectual de Peru), en otros, como es el caso de Colombia, hay una oficina paralos derechos de pro-
piedad industrial (patentes, marcasy disefios industriales, etc.), la Superintendencia de Industriay
Comercio, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y una oficina separada
paralaadministracién delos derechos de autory derechos conexos, la Direccion Nacional de De-
recho de Autor, entidad adscrita al Ministerio del Interior. También existe una oficina parala protec-
cidndevariedadesvegetales, el Instituto Colombiano Agropecuario, entidad adscrita al Ministerio
de Agriculturay Desarrollo Rural. Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la Pl (incluidas
las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden en-
contrarse en el siguiente sitio web: https://www.wipo.int/members/es/index.html. Por dltimo, se

puede consultarlalegislacion nacional de un pais dado para obtenerinformacion sobre la protec-
ciéndelaPlenese pais. El sitio web de la OMPI comprende una coleccién de leyes nacionales so-
bre laPlque puede consultarse gratuitamente enlineaenhttps://www.wipo.int/es/web/wipolex/

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

Laslegislaciones delos paisesnosoloincorporandisposicionesparalaconcesiéndelosdere-
chosdePl;tambiénseincluyenunaserie de accioneslegales que pueden serutilizadas cuando
se considera que se hainfringido uno de los derechos de Pl (uso no autorizado de las marcas,
disefios industriales, patentes, derecho de autor, etc.) con el objetivo de pararlos actos viola-
torios delosderechosy solicitarlos perjuicios ocasionados. Adicionalmente se desincentivala
comision de nuevasinfracciones.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
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Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC contempld unos recursos juridicos minimos
quedebencontenerlaslegislaciones delos paises miembrosenrelaciénconlos procedimien-
tos paraladefensadelosderechosdePl. Entre otros contemplaacciones civiles, administrati-
vosy penales, medidas provisionalesy medidas enlas fronteras.

Porotrolado,los paisestambiénhanentendido que parteimportante delaobservanciade de-
rechos de Plradica en contar con normas que ofrezcan alternativas de solucion de conflictos
distintas a la via judicial como la conciliacidn, la mediacion o el arbitraje. La OMPI cuenta con
un Centro de Arbitraje y Mediacidn que ofrece opciones para la soluciéon de controversias sin
recurriralaviajudicial. Los procedimientos de mediacion, arbitraje, arbitraje acelerado y deci-
sion de experto ofrecen a los particulares un mecanismo extrajudicial para solucionar eficaz-
mente sus controversias nacionales o transfronterizas en materia de PI.

/128//



Elementos
basicos sobre
las patentes



La clave parala Propiedad Intelectual

Una patente esun derecho exclusivo concedido para protegerunainvencién. Los inventos son
larespuesta a uninterrogante, el resultado de curiosidad humana, la busqueda por hacer mas
agradable, funcionaly practica nuestravida. Las patentes como documentos oficiales certifi-
cany dan cuenta delosinventos de cada épocay le permite a su titular el derecho exclusivo a
impedir que otros exploten comercialmente elinvento durante un periodo limitado de tiempo,
acambio delainformacion detallada del mismo, del proceso de investigacién adelantado, los
componentes, formulas, instruccionesy diagramas que permitan llevar elinvento ala practica.
Por consiguiente, el propietario de la patente (su titular) puede impedir que otros fabriquen,
utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invencion patentada sin permiso, y pueden
demandar a quien explote lainvencién patentada sin su permiso.

El objetivo del sistema de patentes es reconocerlos esfuerzos del proceso inventivo a través de
la exclusividad en la explotacidn del invento, con el fin de permitir el retorno de la inversién rea-
lizada e incentivar la realizacidon de nuevas actividades de investigacion y desarrollo. A cambio
deello, elinventoraportaalasociedadlainformacion necesaria parareplicarlainvencion dando
nuevaslucesalainvestigacionyaldesarrollo tecnoldgico del pais. Este acuerdo social represen-
ta beneficios para el titular, el comercio y la sociedad en general, ya que una vez vencido el plazo
de proteccionlainvencién podra ser utilizada por cualquier personay serd de dominio publico.

Esevidentemente cierto que notodaslas empresas desarrollaninvenciones patentables, pero
también es equivocado creer que las patentes se aplican Unicamente a procesos y productos
fisicos y quimicos complejos, o que sdlo son Utiles para grandes empresas. En general puede
conseguirse patentes para cualquiercampo de latecnologia, desde clips sujetapapeles hasta
computadoras. Existenyamiles de patentes paraproductos de uso diario como plumas, bote-
llas de cristal, telas o bicicletas.

Para obteneruna patente en Colombia hay que presentar una solicitud enla Superintendencia
de Industriay Comercio. En el formulario de solicitud debera describir suinvencidony compa-
rarla con tecnologias anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud
pueden conseguirse generalmente enlamisma oficina de patentes.

En Colombia este derecho exclusivo se concede por un periodo limitado de tiempo, de 20
afnos desde lafecha de presentaciéon dela solicitud (articulo 50 Decision Andina 486), siempre
que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento, y, como explicamos an-
tes, esvalido Unicamente en el pais.

No se proporciona automaticamente proteccion juridica contra una violacion (infraccion) de
los derechos de patente, sino sdlo cuando el titularla solicita. Por consiguiente, los titulares de
patentes deben vigilar periddicamente las actividades comerciales de los demas si quieren
que sus derechos de patente serespeten.

//30//



La clave parala Propiedad Intelectual

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

» Corresponderauntema patentable;
» Serunainvencion;

» Sernuevo;

» Presentarunaactividad inventiva;

» Tenerunaposible aplicaciénindustrial.

Las patentes se conceden porinvenciones. ;Qué es unainvencién? una “invenciéon” es una so-
lucién a un problema técnico. El problema puede ser viejo o nuevo, pero la solucién debe ser
nueva para que pueda merecer el nombre de invencion. Descubrir simplemente algo que ya
existe en la naturaleza, a lo que llamamos descubrimiento, no es unainvencion. Hay que agre-
gar una intervencion humana. Una invencién no es necesariamente algo complejo o de alta
tecnologia. Inclusounclip ounmondadientes puede serunainvencién siresuelve un problema
técnico anterior.

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

Unainvencion debe satisfacer, las siguientes condiciones para ser protegida por una patente;
debe corresponder a un campo de la tecnologia; debe presentar un elemento de novedad, a
saber, alguna caracteristica nueva que no figure en el acervo de conocimientos existente de
suambito técnico. Este acervo de conocimientos existente se llama “estado de la técnica”. La
invencion debe presentar una actividad inventiva que no podria ser deducida facilmente por
una persona conun conocimiento medio del dmbito técnico. Finalmente, el tema de que trata
debe teneruna posible aplicacionindustrial.

Elemento de novedad
Unainvencién es nueva sihay unadiferencia entre lainvenciony elconocimiento actual del “es-
tadodelatécnica”.

En Colombia, elestado delatécnicacomprende todolo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita u oral, utilizaciéon, comercializacidn o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacionde la solicitud de patente, en cualquier parte delmundo.

Sinembargo, establece lanorma que no se considerarala divulgaciéonhechaen el afio previo a
lasolicitud de patente sidichadivulgacionfuerealizada por: a)elinventor o surepresentante; b)
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una oficinanacional que publique la solicitud de maneraindebida; o c)untercero que obtuvola
informacion delinventor o surepresentante. Existe un plazo de gracia de hasta12 meses desde
el momento en que el inventor revela unainvencion, periodo durante el cual el inventor puede
presentar su solicitud de proteccion de patente sin que lainvencion pierda novedad.

Actividad inventiva

Elnivelinventivo se refiere a que unainvencién no es obvia para una persona del oficio normal-
mente versadaenlamateria, considerando el estado delatécnicaexistente. Algunos ejemplos
delo que puede considerarse con alturainventiva en patentes son:

» Solucién de un problema técnico persistente: Si unainvenciénresuelve un problema técni-
co que ha sido dificil de solucionar durante mucho tiempo, puede considerarse que tiene
alturainventiva.

» Efecto técnico sorprendente: Sila invencién produce un resultado técnico inesperado o
sorprendente, es probable que se considere que tiene altura inventiva.

» Combinaciéon no obvia de elementos conocidos: Una invencién que combina elementos
conocidos de unamanerano obvia para un experto puede tener altura inventiva.

Estos ejemplosilustran como unainvencion puede ser consideradano obviay, porlo tanto, te-
neralturainventiva, lo cual es unrequisito fundamental parala concesion de una patente.

Esta es una prueba subjetiva dificil de explicar y dificil de aplicar. Hay un nimero considera-
ble de casos enlos que el examinadory el solicitante, o el abogado de patentes, estan en des-
acuerdo sobre el caracter inventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces la
decisionrecaera enun tribunal. No es raro que las decisiones de un examinador de una oficina
de patentes seanrevocadas porunadecisionjudicial o que una decisién de un tribunal de nivel
inferior searevocada poruntribunal de instancia superior.

Algunas cosas que no sonsusceptibles de patente deinvencidnincluyen: las mejoras enherra-
mientas o aparatos, porejemplo, una nuevaformade unaherramienta que mejora sufunciona-
miento, las configuraciones nuevas de elementos existentes, como una disposicion diferente
de partes de un artefacto que le da una nueva utilidad o dispositivos que no implican un nuevo
proceso, el nuevo disefio de un dispositivo que no introduce un nuevo método de funciona-
miento. Estos ejemplos serefierenainvenciones que no cumplen con elrequisito de no obvie-
dad necesarios para una patente, pero en algunos casos si podrian ser protegidas como mo-
delos de utilidad debido a su aplicacién practica. (Véase la preguntal3.)

Aplicabilidad industrial

Unainvencidén ha de poder fabricarse o reproducirse en algun tipo de industria. Esto significa
que la invencidén ha de adoptar la forma practica de un aparato o dispositivo, de un producto
como unmaterial o sustancia nuevos o de un proceso o método de una operaciénindustrial.

/1132//



La clave parala Propiedad Intelectual

Se entiende porindustria,ensusentido masamplio, todolodistintode unaactividad puramen-
teintelectual o estética. Unaideaensino puede patentarse sino esunainvenciénque se consi-
dera dotadade aplicacionindustrial. La definicidon de “industrial” abarcala agricultura.

Material no patentable

Ademas, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la protecciéon de pa-
tente, una invencion ha de corresponder con la definicion de un tema patentable. En Colom-
bia se aplicalalegislacion de la Comunidad Andina, para el caso particular la Decisién 486 de
2000. Apesarde que lalegislacidon no contempla una definicion de invencidn, si establece un
marco que permite determinar si un producto o procedimiento resulta susceptible de la pro-
teccidonde patentes.

Asi, la normatividad Andina determina qué productos o procedimientos no son considerados
invenciones de la siguiente manera:
» Losdescubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

» Eltodo o parte de seresvivos tal como se encuentran enlanaturaleza, los procesos biolégi-
cos naturales, el material bioldgico existente enla naturaleza o aquel que pueda seraislado,
inclusive genoma o germoplasma de cualquier servivo natural;

» Lasobrasliterariasy artisticas o cualquier otra protegida por elderecho de autor;

» Los planes, reglasy métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o activi-
dades econdmico-comerciales;

» Los programas de ordenadores o el soportelégico, como tales;y,

» Lasformas de presentarinformacion.

Por otra parte, lalegislacion establece productos y procedimientos que, aunque pudieran ser
considerados invenciones, no resultan patentables en el marco de la normativa comunitaria,
delasiguiente manera:

» lasinvenciones cuya explotacion debaimpedirse para proteger el orden publico o lamoral.

» lasinvenciones cuya explotacion debaimpedirse para protegerla salud olavida delas per-
sonas o delosanimales, o para preservarlos vegetales o el medio ambiente.

» lasplantas, losanimalesylos procedimientos esencialmente bioldgicos paralaproduccion
de plantas o animales.

» los métodos terapéuticos o quirlrgicos para el tratamiento humano o animal, asicomo los
métodos de diagndstico aplicados alos seres humanos o aanimales.

//33//



La clave parala Propiedad Intelectual

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 proteccién 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 competenciay le
permite establecerse enelmercado con mayor fuerza.

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

» Oportunidad paravender o conceder enlicencialainvencion. Sidecide no explotarusted
mismo la patente, tiene la opcidon de venderla o de conceder enlicencia a otra empresa los
derechos para comercializarla. Escoger esta ultima opcidn significa aprovechar la patente
para ganar ingresos por regalias mediante la concesidn en licencia de la invencidn paten-
tada a otras empresas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto no sélo le ahorrara
dinero, sino que le proporcionara una fuente de ingresos por su invencion, o por las inven-
ciones delosempleados, sinnecesidad deinvertiren sucomercializacion.

» Mayor poder de negociacion. Siusted esta en proceso de adquirir los derechos de utiliza-
cidndelaspatentes de otraempresa mediante un contrato delicencia, su carterade paten-
tes mejorard su capacidad de negociacion. 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 suempresa. Los interlocutores comerciales, inversoresy accionistas
pueden considerarla cartera de patentes de suempresa como demostracion de un alto ni-
vel de especializaciény capacidad tecnoldgica. Esto puede resultar Util para obtener fon-
dos, encontrarnuevos socios comercialesy elevar el valorde mercado de suempresa.

» Acceso a Nuevas oportunidades. Las empresas con patentes pueden establecer alianzas
estratégicasycolaborarconotrasentidades, ampliando asisus oportunidades de negocio.

» Proteccién contra copias y competencia desleal. Las patentes protegen a los inventores
de que otros copien o utilicen su invencion sin autorizacién, lo que ayuda a mantener una
competencialealenelmercado.
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Las patentes en normas y reglamentaciones técnicas

Las normas suelen desarrollarse entre los comités técnicos que abarcan a muchos sectoresy
expertosinteresados. Durantelaelaboraciénde normastécnicas, puede solicitarse alos parti-
cipantes que senalenalaatenciondelcomité elhecho de que puedahaberunaovarias “paten-
tes esenciales” necesarias para cumplir la norma, es decir, que nadie podria cumplir la norma
sininfringirla patente. Portanto, se necesitaria el permiso del titularde la patente, lo que podria
implicar pagar para obtenerunalicencia.

En general, muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan el uso de tecnolo-
gia patentada enlas normas técnicas; son partidarias de ello Unicamente en “casos excepcio-
nales”, cuando esta justificado por “razones técnicas”. En estos casos, el titular de la patente
sobre una tecnologia que se considere esencial para laimplantacién de una norma puede ser
contactado por el comité técnico de una organizacion de desarrollo de normas para pedirle
que acepte negociar licencias con los usuarios de estas normas en términos razonables y no
discriminatorios. También puede haber casos en que, para cumplir conuna norma determina-
da,unaempresatengalaopcionde elegirentre una serie de tecnologias alternativas que pue-
denutilizarse, algunas de las cuales puedenincluireluso de tecnologia protegida o patentada.

Lo fundamental es entender que para cumplir una determinada norma o reglamento técnico
usted puede verse obligado a utilizar una tecnologia patentada. En todos estos casos, usted
tiene la obligacién de obtenerunalicencia del titular de la patente. Aveces, los titulares de pa-
tentes pueden acordar la concesion de licencias exentas de regalias, pero esto no tiene por
qué suceder siempre.

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

» Podria patentarla otra persona. En Colombia cuando mas de una persona o empresa pre-
sentansolicitudes de patente paralamismainvencion, tiene derecho ala patente la primera
persona o empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, siusted no patentaen ab-
soluto sus invenciones o las invenciones de sus empleados, o si presenta su solicitud de-
masiado tarde, otra persona - que puede haber desarrollado mas tarde la misma invencion
o una invencidén equivalente - podria conseguir una patente. El titular de la patente podra
entonces excluir legitimamente a suempresa del mercado, limitar sus actividades ala con-
tinuacion de la utilizacion previa (como lo prevé el articulo 55 de la Decision Andina 486) o
pedirasuempresaque pague derechos de licencia para utilizar lainvencion.
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» 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 pequefas empresas competidoras
puedenfabricarelmismo productoyamenudovenderlo apreciosinferiores porque no tie-
nenquerecuperarlos gastos deinvestigaciony desarrollo (I + D) enlos que usted invirtio.

» Quedaran gravemente obstaculizadas las posibilidades de conceder en licencia la tecno-
logia, venderla o transferirla. Nadie esta dispuesto a pagar por el derecho a utilizar algo que
no pertenece anadie. Sinlaproteccion de 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 proteccidéndelaPlsobre latecnologiaencuestién, las partes no desearanre-
velar susinvenciones, porque temeran que la otra parte pueda “salir corriendo conlainven-
cion”. La proteccion de patente limita los riesgos de que esto suceda, porque el titularde la
patente tiene la exclusividadlegal sobre la utilizacidon de lainvencidn.

Porejemplo, Felipe Morales inventor colombiano del primer casco con orejas delmundo, cred
unainnovacion que surgio de una tragedia personal. En 2014, un amigo cercano fallecié enun
accidente de moto debido a una confusion auditiva causada por el casco convencional. Esta
experiencia inspird a Morales a desarrollar una solucion que permitiera a los motociclistas es-
cuchar suentorno de maneramas claray precisa. Fundd laempresa Resonary cred latecnolo-
gia BAT 8D (Binaural Acoustic Technology), que integra pequefos intercomunicadores en los
lados del casco para captary amplificarlos sonidos del entorno. Esta tecnologia ha sidoreco-
nocida tanto a nivel nacional como internacional por su potencial para salvar vidasy mejorar la
seguridad enla conduccion de motos.

Fuente: Solicitud presentadaala Superintendenciade Industriay Comercio - Expediente N.°NC2017/0006010
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13. ;Qué es un modelo de utilidad?

En Colombialasinvenciones pueden protegerse mediante modelos de utilidad, que se conocen

T

también por “patentes deinnovacién”, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo”.

La patente de modelo de utilidad protege aquellasinvenciones que consisten en una nueva for-
ma, configuracion o disposicionde elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, meca-
nismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que
loincorporao que le proporcione alguna utilidad, 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:

» Elmodelo de utilidad solo contempla protecciondeinvenciones de producto, encambiola
patente protegeinvenciones de productoy de procedimiento.

» Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las pa-
tentes. Solo debe satisfacerse el requisito de la “novedad” y la “aplicacion industrial”. Enla
practica, se utiliza la proteccién mediante modelos de utilidad parainnovaciones menores
que quizas no satisfaganlos criterios de patentabilidad.

» Elplazo de duraciondelaproteccidonpormodelos de utilidad es mas corto que el de las pa-
tentes; de diez 10 afios, sin posibilidad de ampliacién orenovacion.

» Esmucho mas econdmico obtenery mantenermodelos de utilidad.

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

Elsolicitante de una patente de modelo de utilidad podra pedir que su solicitud se conviertaen
una solicitud de patente deinvencidn o deregistro de disefio industrial, siempre que la materia
objeto delasolicitudiniciallo permitay cumpla conlos requisitos propios de cada tramite.?

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

Elprimerpaso paraobteneruna patente esdiligenciary presentarunasolicitud de patente. Ac-
tualmente, este tramite se puede realizar en linea a través del SIPI, la oficina virtual de propie-
dadindustrial (https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638682099503371995).

3 Articulo 83 delaDecisionAndina 486 de 2000
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Esimportante no divulgar suinvencion antes de rellenarla solicitud de patente. Unarevelaciéon
previa afecta sus posibilidades de obtenerla patente, porque yano se considera que lainven-
ciénseanueva.

¢Como puedo saber que miinvencién es nueva?

Es esencial llevar a cabo una busqueda de patentes antes de presentar la solicitud, pues ello
indicard sisuinvencion es nuevay porlo tanto sies probable que se patente. Usted puede rea-
lizarlabusqueda personalmente o recurriralos servicios de un agente profesional de patentes
para que realice la investigacion. La Superintendencia de Industriay Comercio cuenta conun
Centro de Informacion Tecnoldgica y Apoyo a la Gestion de la Propiedad Industrial - CIGEP!I,
que ofrece asistenciaenbusquedadeinformaciontecnoldgicay prestael serviciode busque-
datecnoldgica. De todas formas, Muchas oficinas de patente tienen ahora bases de datos en
linea gratuitas sobre patentes, lo que permite realizar una busqueda personalmente. (Hay mas
informacionsobre patentesy lautilizacidonde las bases de datos de patentes enlapreguntal8).

¢Requiero de un apoderado para solicitar una patente?

En Colombia, es posible solicitar la proteccién de la patente sin recurrir a un apoderado, aun-
que esrecomendable contrataraun profesional con experiencia paraasegurarse de quelare-
daccion delapatente se hace de modo adecuado. Sinembargo, las personas no domiciliadas
en el pais deben estarrepresentadas porun agente de patentes que searesidente en el pais.

¢ Qué tramites realiza la oficina de patentes antes de conceder una patente?
Elproceso paralaobtencion de una patente comprende las siguientes etapas:

» Revision de requisitos minimos para conceder fecha de presentacion;
» Examendeforma;

» Publicaciény oposiciones;

» Examendefondo;

» Decision.

En cada una de estas etapas el procedimiento normal es que haya un didlogo, principalmente
porescrito, entre un examinadorde la oficinade patentesy el solicitante. Elagente de patentes
puede actuarcomointermediario, recibircomunicaciones de la oficina de patentes, aconsejar
alsolicitante sobrelamejoractuacion posible, seguirlasinstrucciones del solicitante yrespon-
derdeacuerdo conellasalaoficinade patentes.
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Examen de forma

Examenformal para verificar el cumplimiento de requisitos previstos en lalegislaciéon en espe-
cialloscontempladosenlosarticulos 26y 27 delaDecisidon 486. Sihay algunrequisito de forma
gue no se cumpla, la SIC requerird al interesado para que se complete los elementos faltantes
enunplazo de dos meses, prorrogables por otros dos meses.

Si el interesado no completa los elementos faltantes, la solicitud de patente se considerara
abandonada.

Silasolicitud cumple los requisitos, pasa a la siguiente etapa que es la publicacion.

Publicacidony oposiciones

Elobjetivo delapublicacionesinformaralas personas sobrelo que se estadbuscando proteger
conlasolicitudde patente, permitiéndoles presentarobjeciones paraevitarquelasolicitudsea
aprobada. El solicitante debe estar atento aresponder cualquier oposicion que se presente.

La publicacién se dara 18 meses después de la fecha de presentacioén (o de la fecha de priori-
dad). El solicitante podra pedir que se publique en una fecha anterior siempre que haya supe-
rado el examendeforma.

Examen de fondo

Dentrodelossiguientes 6 meses contados desdelafechadelapublicacionelinteresado debe
pedir que se examine si el invento es patentable. Si no se solicita la realizacion del examen de
patentabilidad, la solicitud se considerara abandonada.

La SuperintendenciadeIndustriay Comercio examinasielinvento cumple conlosrequisitos de
patentabilidad. El objetivo de la busqueda es determinar el estado de la técnica en el dmbito
concreto al cual pertenece lainvencion. Al realizar este examen de fondo, la oficina de paten-
tes determina sihay documentos que describenunasolucion que seaidéntica o semejante ala
descritaenlaaplicacién.

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

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

» Lainvencidon estd excluida de la proteccidon de patente por disposiciones especificas de la
legislacion;

» Lainvenciénno esnueva, noimplicaunaactividad inventiva o no esindustrialmente aplicable;

» Lainvenciénno esta descripta adecuadamente de unmodo claroy completo.

Aligual que enelexamen de forma, la oficina da al solicitante la oportunidad de eliminarlas ob-
jeciones planteadas durante el examen sustantivo.
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Concesiony publicacion

Sielprocesode examenhallegado aunaconclusiénfavorable 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 oposicidn ha sido infructuosa, la oficina de patentes
concederauna patente. Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina de patentes:

» Seexpideelactoadministrativo que concedelapatente. Losdatos delapatente seintrodu-
cenenelregistro de patentes.

» Se entrega al solicitante un Certificado de Concesion; se trata de un documento juridico
gue determinala titularidad de la patente.

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

Los costos de una patente puedendividirse en cuatro tipos diferentes.

» Puede obtenerse informacién sobre las tasas en Colombia directamente en la Superinten-
denciadeIndustriay Comercio https://www.sic.gov.co/tasas-patentes.

» Los costosrelacionados conlos abogados o agentes de patentes que ayudan aredactarla
solicitud de patente. Es recomendable pedir asistencia experta al redactar un documento
de patente.

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

» Tasas de mantenimiento. Estas tasas se pagan enintervalos periddicos, (cada afo) a fin de
mantener la aplicacion o de mantener viva la patente. También debe tenerse en cuenta el
hecho de que las tasas anuales de mantenimiento suelen aumentar cuanto mas tiempo se
mantiene la proteccidn.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Centro de Informacién Tecnoldgi-
cay Apoyo a la Gestidn de la Propiedad Industrial (CIGEPI), presta servicios de informaciény
orientacion personalizada gratuita en materia de propiedad industrial ainvestigadores, inven-
tores, empresarios, instituciones, pymesy usuarios en general.

Asimismo, paralas PYME que estan dispuestas a solicitar la proteccién de patente en varios
paises, el servicio ofrecido por el sistema del PCT administrado por la OMPI puede reducir
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considerablemente las tasas y simplificar los tramites. Para mas informacion sobre el PCT
véase lapregunta é4.

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 descripcidon 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. Casi dos 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-
tes enlacoleccidn 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 evaluartecnologias para obtenerlicenciasy transferir tecnologia;
» Determinartecnologias alternativas;

» Estaraldiadelasultimas tecnologias en su propia area técnica;

» Encontrarsoluciones para problemastécnicos;

» Conseguirideas paraseguirinnovando.

Desdeelpuntodevistadelaestrategiade negociosde suempresa,lainformaciénde patentes
puede ayudarle a:

» Localizarsocios comerciales;

» Localizar proveedoresy materiales;
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» Vigilarlas actividades de los competidoresrealesy potenciales;

» |dentificarmercados nicho.

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

» Evitar posibles problemas deinfraccion;
» Evaluarla patentabilidad de sus propiasinvenciones;

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

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

» Contieneninformacidon que amenudo no se divulga de otraforma;

» Tienenun formato relativamente estandar que comprende unresumen, informacion biblio-
grafica, la descripcion de lainvencidn (en la mayoria de los casos también con dibujos ilus-
trativos)y datos completos sobre el solicitante;

» Seclasifican porareas técnicas;
» Ofrecenejemplos sobre la aplicabilidad industrial de lainvencion;

» Abarcan practicamente todaslas esferas de latecnologia.

La SuperintendenciadeIndustriay Comercio, prestaelservicio Asistenciaenbulsquedasdein-
formacidn tecnoldgica. En el servicio de asistencia en la busqueda de informacidén tecnoldgi-
ca, se explicael concepto de patente deinvencion, patente modelo de utilidad, palabras clave
yclasificacioninternacional de patentes |PC, ensefalas diferentes bases de datos de patentes
de accesolibreydainicio alaasistenciaenlabusquedarequerida.

El principal objetivo de este servicio es que el inventor entre en contacto directo conlainfor-
macion tecnoldgica contenida enlos documentos de patente, adquiera el conocimiento para
realizar busquedas tecnoldgicas de sus propiasinvencionesy obtenga criterios de selecciona
partir de los resultados obtenidos. Este servicio va dirigido a: Inventores, estudiantes, investi-
gadoresy profesores, emprendedoresy empresarios.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) se ha preparado principalmente para que sea
unsistemade clasificacidny posteriorconsultade documentos de patentes. El objetivo prima-
rio de la CIP es establecer uninstrumento eficaz de busqueda. A este finintenta asegurar que
cadatema técnico tratado de unainvencién pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un
todoyno porclasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La CIP subdivide latec-
nologia en 8 secciones que contienen aproximadamente 80.000 subdivisiones, que abarcan
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todos los dmbitos de la tecnologia. En el momento actual son miembros de la CIP 65 paisesy
hay otros paises que utilizanla CIP o variantes de ella para clasificar las patentes.

ColombianoesmiembrodelaCIP, sinembargo, porremisiénnormativa*y paraelordeny clasi-
ficacidn de las patentes, la oficina nacional utiliza la CIP. Hay mas informacion disponible sobre
la CIP enhttps://www.wipo.int/classifications/ipc/es/

Esimportante entender qué aspecto tiene undocumento de patente, nosélo conelfinde pre-
sentar solicitudes de patente, sino también para poder encontrar dentro de estos documen-
tos lainformacion técnica, juridica y/o comercial que se estad buscando. Los documentos de
patente estan estructurados en todo el mundo de modo relativamente semejantey, aparte de
algunasvariaciones, estan dispuestos generalmente del modo siguiente:

» Portada: sirve de resumen de la patente. Contiene informacién sobre la fecha de presenta-
cion,lafechade prioridad, lafechaenque se concedid lapatente (sise concedid), unnime-
rodeidentificaciondelapatente, datos sobre elinventor, el solicitantey elagente de paten-
tes (siprocede), datos técnicosy de clasificaciény unresumen de la patente con un dibujo.

» Descripcioén: ha de describir con suficientes pormenores la invencién de modo que una per-
sonaversadaenlamisma areatécnicapuedareproducirlainvencionapartirdeladescripcion
y los dibujos. En la practica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticas en el caso
de patentes de biotecnologia) enlas que puede haber material adicional de apoyo enmedios
fisicos que se guarda separado deldocumento de patente, como son memorias externas.

» Reivindicaciones:indican el alcance de la proteccion. Se consideran generalmente la parte
masimportante de unapatente. Es esencial que lasreivindicaciones esténbienredactadas,
gue declaren exactamente los aspectos de lainvencién que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estangeneralmente numeradas, siendo elnimero 1lareivindicacionmas ampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
caciondelapatente debe estarapoyada porla descripcidonylos dibujos.

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

» Informe de busqueda: lo suministra la oficina de patentes y contiene una lista de patentes,
libros, articulos de revistas, actas de conferencias, etc., que tienen alguna relacion con la
invencidn en cuestion. Esteinforme puede serde graninterés, pero quienes buscanlos do-
cumentos de patentes para obtenerinformacionamenudoignoran elinforme.

4 Articulo 49 Decision Andina 486
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18. ;Donde puedo buscarinformacion sobre
patentes?

Al ser las patentes documentos publicos, las oficinas de la Pl ofrecen facilidades para que el
publico engeneral pueda consultarlas bases de datos sobre patentes. Tambiénhan abierto en
linealas bases de datos sobre patentes, de modo gratuito; ademas, algunos prestadores pri-
vados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comercialesy de pago. Los agen-
tes de patentes estan generalmente capacitados para buscar documentos de patentesy a
menudo las empresasrecurren a ellos para obtenerlainformacién necesaria.

Enlaces con bases de datos gratuitas y enlinearelativas a patentes

» Superintendencia de Industriay Comercio - SIPI https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.
aspx?sid=638972205525274818

» Invenciones en dominio pubico en Colombia https://sedeelectronica.sic.gov.co/publica-
ciones/dominio-publico

» Organizacidon Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI - Patentscope https://www.wipo.
int/en/web/patentscope

» Unidn Europea - Espacenet patent search https://worldwide.espacenet.com/

» Latipat - interfaz de Espacenet para busqueda de documentos de patente en espafiol o
portugués https://Ip.espacenet.com/
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» Oficina Espafola de Patentes y Marcas https://www.oepm.es/es/herramientas/busca-
dor-base-de-datos/buscador-invenciones/

» Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América https://www.uspto.gov/pa-
tents/search/patent-public-search

» Google Patents https://patents.google.com/
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Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o sumi-
nistrados porunaempresadelos de otrasempresas. Lalegislaciéoncolombianaladefinecomo
cualquiersigno que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, nimeros, imagenes, figuras, dibujos, colo-
res, fotos, formas, logotipos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores o una combina-
cidonde estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios de diferentes
empresas. Los lemas publicitarios comerciales también se consideran marcas y se pueden
registrar como tales en la Superintendencia de Industria y comercio. Asimismo, se permite el
registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensiona-
les (por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone, el envase de los
esmaltes Masglo; labotella de whiskey Something Special), los signos sonoros (sonidos, como
elrugido deledn que precede las peliculas producidas por MGM o el canto de la Organizacion
Radial Olimpica SA “Desde septiembre se siente que viene diciembre Olimpica”), y los signos
olfativos (olores, como los perfumes). En Colombia, al igual que en muchos otros paises, exis-
ten limites alo que puede serregistrado como marcay se admiten unicamente los signos que
se aprecienvisualmente o que puedan serrepresentados graficamente.

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 empresasdiferenciarsus productos delos delacompetencia. Porellolas mar-
casdesempefanunpapel primordial enlas estrategias de publicidady comercializaciénde
las empresas porque definen laimageny reputacion de los productos de la empresa ante
los consumidores.

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

» Lasmarcas puedenserobjeto delicencias, porlo tanto, puedenserunafuente deingresos.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

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

5Lapalabra“marca” se usasiempre tanto amercancias como a servicios segun el contexto.
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Elnombre comercial es elnombre completo de suempresa, porejemplo, “GRUPO AVALACCIO-
NES Y VALORES S.A”, eidentifica a suempresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del
producto o productos de suempresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es
el caso de GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A., que puede vender unos productos bajo el
nombre de AVALPLUS, CREDIAVAL, GRUPO AVAL MUCHO MAS QUE UN BANCCO y otros bajo
el de TUPLUS. Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus
productos, unalinea de productos en particular, o un tipo especifico de producto fabricado por
laempresa. Algunas empresas también usan sunombre comercial o una parte del mismo como
marca, en cuyo caso, deberian considerarregistrarlo como marca para obtener proteccién.

Alahorade elegirunamarca es Util conocer las categorias de signos que no suelen aceptarse
paraelregistrocomomarca. Las solicitudes deregistrode marcase deniegansobrelabasede
los comiUnmente denominados “motivos absolutos” enlos siguientes casos.

» Términos genéricos. Por ejemplo, si suempresa trata de registrar la marca SILLA para ven-
dersillas, lamarca sera denegadaya que “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 lamarca 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” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a me-
nos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, serd necesario aclarar de for-
ma expresa que no se pretende tenerla exclusividad de esa parte especificade lamarca.

» Marcas que puedeninducir a error. Son marcas susceptibles de engafar o confundir a los
consumidoresrespectoalanaturaleza, calidaduorigengeograficodel producto. Porejem-
plo, si se trata de comercializar margarinay se muestralaimagen 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).

» Marcas consideradas contrarias al orden publico olamoral. Porlogeneral, laspalabrasylas
ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comunmente aceptadas de moral y
religionen el pais donde se desea obtenerla proteccionno se puedenregistrarcomo marcas.

Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones

internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen ex-
cluirse de la posibilidad de registro.
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Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con
marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al
mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. En Colombia, al tramitar el re-
gistro, la Superintendencia de Industria y Comercio investiga la posibilidad de conflicto con
marcas existentes, (entre las que figuranlas marcas famosas no registradas), asi, sila oficinade
registro considera que su marca es idéntica a una existente o similar que podria inducir a con-
fusion conproductosidénticos o similares, serda denegada. Porlo tanto, lo mejores abstenerse
de utilizar marcas que puedan causar confusién por su similitud a marcas existentes.

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

Usted puede proteger sumarcaregistrandola. Registrar una marca otorga alaempresa el de-
recho exclusivo a utilizar la marca. Esto impide que otros comercialicen productos idénticos o
semejantes conla misma marca o con una marca semejante que induzca a error. Usted puede
conceder sumarca protegida enlicencia o enfranquicia a otras empresas, lo que proporciona
una fuente adicional de ingresos a su empresa. A veces una marca protegida con una deter-
minadareputacionentrelos consumidores puede utilizarse también para obtener financiacion
de instituciones financieras como bancos o inversores de riesgo que cada vez son mas cons-
cientesdelaimportancia de las marcas para el éxito comercial.

Siustedno protege sumarca, otras empresas podrian utilizar (a sabiendas o sinserconscientes
de ello) para sus propios productos el mismo signo o un signo semejante que induzca a confu-
sion. Sus competidores podrian adoptaruna marca semejante oidénticay aprovecharlarepu-
tacionyrelaciones queustedhacreadoconsusclientesyasociadoscomerciales. Lautilizacion
de sumarca por otras empresas puede confundir a sus clientes y puede también perjudicarla
reputacion eimagen de suempresa, especialmente, si el productorival es de calidadinferior.

Porlotanto, laprotecciondelamarcade 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;
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» Representaunfactordeterminante enlos acuerdos de franquicia;
» Esserunimportante activo comercial;

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

Las marcas son signos que permiten diferenciarlos productos o servicios producidos o sumi-
nistrados porunaempresadelos de las demas.

Marcas colectivas

Las marcas colectivas son los signos que sirven para distinguir el origen o cualquier otra carac-
teristicacomun de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentesy que lo utilicen
bajo el control de un titular. Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones
o cooperativas que por simismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen de-
recho a usarla para comercializar sus productos. La asociacién establece criterios que rigen el
uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geografico) y ofrece a cada
una de las empresas la opcidn de usar la marca a condicién de cumplir dichas normas. Las mar-
cas 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 reco-
nozcan sus marcasy que los principales minoristas las distribuyan. Un ejemplo de una marca co-
lectiva de gran éxito es lamarca SOMBRERO VUELTIAO utilizada por el resguardo indigena Zenu
de San Andrés de Sotavento, quienes elaboran uno de los sombreros insignia de Colombia. Los
miembros del resguardo indigena tienen el derecho de utilizar la marca colectiva, siempre que
cumplan con el reglamento de uso de la marca colectiva, la cual fue solicitada como una herra-
mienta para protegerla fabricacion tradicional del “SOMBRERO VUELTIAO”.

Marcas de certificacion

Lasmarcasde certificaciénsonsignos destinados aseraplicados aproductos o servicios cuya
calidad u otras caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca. Asi, se conceden
cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no estan restringidas a
un grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda certificar que sus productos cumplen
ciertas normas establecidas. En la mayoria de los paises, la principal diferencia entre las mar-
cas colectivasylas marcas de certificacion es que las primeras sélo pueden ser usadas porun
grupo especifico de empresas, porejemplo, los miembros de una asociacién, mientras que las
marcas de certificacion puede usarlas cualquiera que cumplalas normas estipuladas porel ti-
tular de lamarcade certificacion.
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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
cumplen las normas. Un ejemplo de una marca de certificaciéon es la marca ARTESANIAS DE
COLOMBIA ICONTEC SELLO DE CALIDAD HECHO A MANO, la cual es otorgada a productos
artesanales que mantienen el legado, la tradicidn cultural del pais y cumplen minuciosamen-
te los criterios de calidad establecidos por Artesanias de Colombia con el soporte técnico de
ICONTEC, lo que permite diferenciarlos de los articulos elaborados industrialmente y recono-
cersuvalorcomo expresion deidentidad. Una demostracion de calidad.

Unproducto que llevaunamarcaincluye la garantia de un tercero de que:

M

Elproducto se hafabricado conforme aunanorma aplicable;

» Laproducciéonse havigiladoy controlado;

M

El producto se haensayado einspeccionado;

>

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

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

~

» “Ensayo detipo” del producto;

» Valoracién del control de calidad de lafabricay suaceptacion;

~

» Visita devigilancia alafabrica, a fin de verificarel control de calidad; y

» Ensayo de muestras extraidas del mercado abierto.

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

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

» Los compradores (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratacién publi-

ca,importadores, etc.) desean que la calidad de los productos que compran esté garantizada.

» Lalegislacion para protegerla saludy seguridad de los consumidores obliga a que los pro-
ductos lleven una marca de certificacion. Por ejemplo, las certificaciones sanitarias de los
productos alimenticios.

Lacertificacidonde productosrealizadapordrganos de certificacion de terceros(asaber,inde-
pendientemente de consumidores, vendedores o compradores) es lamas aceptable paralos
compradores, los importadores y las autoridades reglamentadoras. Los drganos nacionales
de normalizacién ofrecen servicios de certificacion de productos de terceros, que compren-
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denlainclusidon de la marca de certificacion en el producto junto con el nimero de referencia
de la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En otras ocasiones, la
certificacién de productos corre a cargo de asociaciones comerciales o industriales, institu-
ciones estatales u érganos privados de certificacion.

Marcas notoriamente conocidas

Sonlas marcas que se consideran muy conocidas. Las marcas notoriamente conocidas gozan
de mayor proteccion. Pueden estar protegidas, aungue no estén registradas e incluso no se
hayan usado. Ademas, mientras que las marcas estan protegidas contra la utilizacidn de mar-
cassimilares que puedan causar confusionsolo siestas ultimas se usanen productosidénticos
o similares, las marcas notoriamente conocidas estan protegidas contra la utilizacion de toda
marca similar gue puedan inducir a confusion, incluso si esta Ultima se aplica a productos de
otro tipo, siempre y cuando se relnan ciertas condiciones. La finalidad principal de esa pro-
teccion reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputacion de una marca
notoriamente conocida sin ofrecer contrapartiday dafien sureputacidon o renombre.

Para considerarunamarca como notoria se tiene en cuenta: (i) el nivel de reconocimiento, esto
se puede evidenciarmediante encuestas estudios de mercado yranking de publicaciones es-
pecializadas, entre otros; (i) publicidad y presentaciones en ferias, exposiciones u otros even-
tos; (i) inversiones; (iv) ventas; y, (v) distintividad.

Es claro que una marca no es notoria por si sola, sino por la interaccion con varios sectores
como los consumidores, quienes participan en canales de distribuciény, circulos empresaria-
les donde se desenvuelve.

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

» Lamarcaelegidadebe cumplirtodoslosrequisitoslegales para poderregistrarse.

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

» Eltextono debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma nien ninguno de los
idiomas de los mercados de exportacién potenciales.

» Lamarcano debe seridéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusiony el corres-
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pondiente nombre de dominio (direccidn de Internet) debe estar disponible para su registro.

Alahora de seleccionar las palabras de sumarca, tome también en consideracidn las conse-
cuencias que conllevaralaeleccion de los 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. Unejemplo tipico de ello es Milo.

» Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relacién con el producto que
anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es probable que re-
quieran mucha mas publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la
marcay el producto. Unejemplo tipico de ello eslamarca de productos de panaderia Ramo.

» Marcas evocativas. Son marcas que insindan uno o varios atributos del producto. El atrac-
tivo de las marcas sugerentes es que actian como una forma de publicidad. Sin embargo,
entrafian el pequeno riesgo de que algunos paises consideren que la marca es demasiado
descriptivay denieguen su registro. Un ejemplo de marca evocativa seria la marca Dermo-
tine para vender productos en crema, unglento, talco, gel, locidon para uso externo en hu-
manos. En Colombialas marcas evocativas sonsusceptiblesderegistro, pero consideradas
débiles teniendo en cuenta que cualquier persona puede utilizar las caracteristicas de los
productos o servicios en su signo distintivo. De estamanera, el titular de unamarca sugesti-
va o evocativa no puede impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propie-
dades o caracteristicas de la suya.

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

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregarun formulario de solicitud de marca debida-
mente diligenciadoy pagarlas tasas correspondientes.

Asi, se puede presentar la solicitud ingresando a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI
(https://sipi.sic.gov.co), y diligenciando el formulario enlinea paso a paso. También puede radi-
carsusolicitudenfisico, descargando el formulario y diligenciandolo.
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Enelformulario figuran:

» Nombrey apellido (persona natural) o nombre de laempresa (personajuridica).
» Domicilioy direccion enla cual seranotificado.

» Ladenominaciéndelsigno, y siel mismo es nominativo, mixto, figurativo, tridimensional, ol-
fativo o sonoro.

» Laclase dela Clasificacion Internacional de Niza ala cual pertenecenlos productos o servi-
cios aidentificar.

» Los productos o servicios aidentificar.

» Nombre, firmay cédula.

Documentacion:

» Sielsolicitante actla a través de apoderado, debera anexar el poder. Este poder no nece-
sita presentacién personal, autenticaciéon o legalizacidny podra otorgarse mediante docu-
mento privado.

» Sila solicitud se realiza a través del SIPI| el pago se efectla por PSE. Sila radicacién es en
fisico, el comprobante del pago de latasaUnica debe sercancelado enla cuenta dispuesta
paraello porla Superintendencia de Industriay Comercio.

Silamarcasolicitada es mixta, figurativa o tridimensional, el formulario debeiracompafado de
unarte de tamafno: 8cmx8cm.

La oficina de marcas

El proceso de tramitacién de las oficinas de marcas varia de un pais a otro, en Colombia com-
prende 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. Este examen se realiza
dentro de los 15 dias habiles siguientes a su presentacidn para verificar el cumplimiento de re-
quisitos previstos enlalegislacién. Encaso de que no se cumplanlosrequisitos deformasere-
querira al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) dias
habiles siguientes alafecha de notificacion, la cual se realizara mediante correo electronico.

Silasolicitud cumple losrequisitos, pasaalasiguiente etapa que eslapublicacidon. Laadmision
de la solicitud sélo implica que ésta contiene toda la informacidon necesaria para adelantar el
tramite de registro.

Publicacion e impugnacion. En Colombia la marca se publica enunboletin oficial con objeto de
conceder un plazo a terceros para oponerse al registro. La marca estara publicada en la Gaceta
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Electronica de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio durante 30
diahabiles. Enestos dias, los tercerosi conuninterés legitimo pueden presentarla oposicion.

La oposicidn es el tramite que puede iniciar cualquier persona que tenga legitimo interés para
intentar impedir el registro de un signo distintivo por considerar que se encuentraincurso en
alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los articulos 135 y 136 de la Decision
486 de la Comunidad Andina. Para presentar una oposicion se debera diligenciar el formulario
enelSIPloenfisico,indicando los datos relativos al opository ala solicitud contrala cual sein-
terpone la oposicidn, asicomo los fundamentos conlos que se pretende desvirtuar el registro
delamarca. Alescrito debe anexar el recibo oficial de pago de latasa de oposicionylas demas
tasas que correspondan al caso.

Examen de fondo. La oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cum-
ple todoslosrequisitos legales para serregistrada. La oficina examina también silamarca esta
en conflicto con marcasregistradas en la clase o clases pertinentes. Para los fines del registro
de marcas se aplica la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
Marcas (o Clasificacion de Niza).

El examen realizado se expresa mediante una Resoluciéon de concesion o de negaciéon del re-
gistroy la Superintendencia de Industriay Comercio indica las razones que la llevaron a tomar
ladecisidny, sihan presentado oposiciones, se pronuncia sobre ellas manifestando sison fun-
dadasoinfundadas.

Registro. Unavez que se ha decidido que no hay motivos para denegarla solicitud, se registra
lamarcay se entregaun certificado de registro cuyo periodo de validezes de 10 afos.

Renovacion. La marca puede ser renovada indefinidamente por periodos sucesivos de 10
anos, pagando las tasas de renovacion correspondientes, pero sino se usa, el registro puede
invalidarse enrelacion conlatotalidad de los productosy servicios o con algunos de ellos.

El costo de la proteccion

Esimportante teneren cuentay presupuestaradecuadamente los costos asociados alacrea-
ciony elregistrode lamarca.

» Lacreacion de unlogotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrafiar cos-
tos, yaque algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.

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

» Elprocesoderegistroacarrea costos que varianenfunciéon delnimero de paisesydelaca-
tegoriadelos productos olas clases de marcas parala que se solicita proteccion. La Super-
intendencia de Industriay Comercio puede informarle mas detalladamente sobre los cos-
tos asociados alregistro de marcas en Colombia, para mayorinformacién puede dirigirse a
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.
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» Las empresas que recurran a un abogado de marcas para tramitar el registro incurriran en
gastos adicionales, aunque probablemente ahorrardn bastante tiempoy esfuerzos.

Quien desee utilizaruna marca puede solicitar el registro. Esta persona puede seruna persona
natural ojuridica.

Antes de presentar una solicitud de registro de marca puede llevar a cabo una busqueda de
marcas o antecedentes marcarios para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una
similar, no ha sido yaregistrada por otraempresa paraproductosidénticos o similares alos su-
yos. Aunque no es obligatorio, es aconsejable realizar una bUsqueda de antecedentes marca-
riosno sélo en el propio pais sino también, siello es posible, en paises potenciales de exporta-
cidonafinde evitar problemas de infraccién enuna etapa posterior.

Parasolicitarunregistro de marcano esrequisito solicitar antecedentes marcarios. No obstante,
se sugiere solicitar los antecedentes marcarios con el fin de que quien pretenda solicitar un re-
gistromarcario, pueda establecer si existen marcas que ya se encuentrenregistradasy que sean
semejantes o idénticas a aquella que va a solicitar, toda vez que durante el trdmite de registro la
marcasolicitadapuede sernegadaporotraquehayasidoregistradapreviamente poruntercero.

;Los antecedentes marcarios tienen algin costo? Si. El valor es modificado cada afio por una
resoluciénque fijalastasas. Elcostodelosantecedentesvariard dependiendo delo que solici-
te elusuario, dado que el usuario puede solicitar antecedentes enunasola clase de productos
o servicios o envarias, o solicitar antecedentes figurativos ademads de los fonéticos.

¢Losresultados obtenidos porlaconsultadelosantecedentes marcarios generanresponsabi-
lidad parala Superintendencia de Industriay Comercio? De conformidad con el articulo 28 del
Cddigo Procedimiento Administrativoy delo Contencioso Administrativolosresultados delos
antecedentes marcarios no generan responsabilidad para la Superintendencia de Industriay
Comercio, yaque enelmencionado articulo seindica que lainformaciéon entregada porlaenti-
dadno sera de obligatorio cumplimiento o ejecucién.

Puede realizar labusqueda usted mismo, contratarlos servicios de un abogado de marcas o0 so-
licitar los antecedentes marcarios ante la Superintendencia de Industriay Comercio pagandola
tasacorrespondiente. Seacual seaelmétodo elegido, recuerde que esabusquedasodlo es preli-
minar. Quiza sea dificil asegurarse de que lamarca elegida no es “similar hasta el punto de gene-
rarconfusidén” conunamarcaya existente cuyo registro seavalido. De ahila utilidad de contarcon
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la orientacion de un abogado especializado en marcas que esté familiarizado con los tramites
que exige la oficina de marcasy conlajurisprudencia en ese dmbito.

La Superintendencia de Industriay Comercio cuenta con la base de datos de marcas enlinea
por lo que usted puede realizar por su cuenta una busqueda preliminar en la Oficina Virtual de
Propiedad Industrial. En el sitioweb de la OMPI se dispone de unalistade bases de datos sobre
marcas en(Base Mundial de Datos sobre Marcas (wipo.int)).

Lasmarcas estanagrupadasen “clases” segunlos productos o servicios queidentifican (véase
la explicacion del sistema internacional de clasificacion en https://www.wipo.int/classifica-

tions/nice/es) Por consiguiente es posible empezar a familiarizarse de este modo con las 45
clases distintas de marcas.

Clases de marcas

En el formulario de solicitud de marca se solicita que se indiquen los productos o servicios, o
ambos, paralos que desearegistrarlamarcay agruparlos con arreglo a “clases”. Por clases se
entiendenlas que incluye el sistema de clasificacién de marcas, que permite almacenar orde-
nadamente informacidén sobre marcas registradas conforme alos diferentes tipos de produc-
tos o servicios. Se facilita asila busqueda de informacion en las bases de datos sobre marcas.
Es esencialregistrarlamarcaentodaslas clases enlas que se piense usarla.

El sistema de clasificacion mas utilizado es el Sistema de Clasificacion Internacional de Pro-
ductosy Servicios para el Registro de las Marcas.

Ejemplo

;Como se clasificanlos productos? Supongamos que se quiere registraruna marca paraunalinea
de productos cosméticos. Sera necesario:

» ldentificarlos productos/servicios: Determinar qué productos o servicios se va a ofrecer bajo
esamarca. Porejemplo, cremas faciales, locionesy maquillajes.

» Buscarlaclaseadecuada: CremafacialylocionescaenbajolaClase 3queincluye cosméticos
yproductosdebelleza. Especificamentelaclase 3incluye: Preparaciones parablanqueary otras
sustancias paralavarlaropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasary raspar; jabones no
medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, locio-
nes capilares no medicinales; dentifricos no medicinales.
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Siademas ofrece servicios de cuidado estético, estos servicios se clasificanenla Clase 44: Servi-
cios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o anima-
les; servicios de agricultura, horticulturay silvicultura.

Lasolicitudderegistrodeunamarcapuede comprenderproductosy/oserviciosincluidosendos
omasclasesdelaClasificacioninternacionalde Niza. El solicitante de unamarcamulticlase debe-
rdindicarexpresamentelos productos o servicios a serdistinguidos con ellaen elmercado.

Asiserael certificado deregistro:

vioa lpbeeey oo
Certificado de Registro de Signo Distintive
Mo, 755409
Marca Mixia Coco de luna skin care

—

{ idpi.

e

Limitacian al alcance del derecho: Ml MARCA COCO DE LUNA EM ESTE
MOMENTO Vi WA EN LN ANANZADO PROCESO DE REGISTRO, SOLICITO AHORA
EL REGISTRO DE ESTA (COC0 DE LUNA SKIN CARE] SIENDD LAS DOS MISMAS

EAI0 MI NOMERE
Rehindicadtn de calores: ROSA PANTONE 691

CAFE PANTONE T554C
Clasificacion Fraducins yla sevidos comprendidas en L (s}

clase (5] 2 y 24 de la Edicion nomem 11 de i
Caasificacian Intemacianal de: Miza.

Clase [5] 3 Proparaciones  para blanquesr y  olras

suslancias para lwar b ropac preparacones
para bmpir, puir, desengrasa y raspar; jabones
ro medicinales; productos  de perfumea,
acciles esencisles, cosmeticos no medcinales,
Inciones capdares na medcinales; dentifiicos no
medicinales.
44 Smvidns medicns; sevicins welennarios;
Iratamicnies o= higene ¥ de beliem paa
peTsanas a animales; servicios de agoukua,
horficuitura  stvicuura,

Tiuitar (es): Luisa Fernands Rueds Pulido
camera TOa # 7527
BOGOTA .G
COLOMBIA
Expedierie No. Eri i PTLEYY
Resaludon Ba. 13448 de: 26 de marra de 2024
Wigencia 17 de mayo de 2034
] corispond &l 20 Sobae askgnacon de nomen: da carklcado del sgno

B pREIN. PO W AL, i SR O i D S ey v, b 51 & K dRSHEn

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

Requisitos de uso

Unaempresapuedesolicitarelregistroantesdeusarlamarcaenelmercado paracomercializar
sus productos o servicios. Ademas, en la mayoria de los casos, si una vez registrada, la marca
no se usa durante un determinado periodo de tiempo (en Colombia tres afios), podra ser elimi-
nada o cancelarse del registro de marcas. Teniendo en cuenta que Colombia hace parte dela
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Comunidad Andinajunto con Bolivia, Ecuadory Pery, eluso debe darse enalmenosuno de es-
tospaises. El objetivo de ello es garantizar que el registro se hahecho conlaintencién de utilizar
realmente lamarcaenelmercadoyno simplemente para obstaculizar su utilizacién por otros.

Simbolos de marcas

Muchasempresas utilizan signos como ®, TM, SM,MD o MR (marcaregistrada) o simbolos equiva-
lentesjunto asumarcaafindeinformaralosconsumidoresy alacompetenciade quelapalabra,
logotipouotro signo es unamarca. Estos simbolos no son obligatorios y generalmente no aportan
mayor proteccién juridica a la marca, pero pueden ser un medio conveniente para informar a los
demasde queunsigno determinado esunamarca, previniendo asialos posiblesinfractoresyfalsi-
ficadores. Los simbolos ®, MDyMR seusanunavezque lamarcahasidoregistrada, mientrasque TM
denota que undeterminado signo esunamarca; SM se utiliza aveces paralas marcas de servicio.

Utilizacion en la publicidad

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

Una marca para muchos productos

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

Aplicaruna marcaya existente a productos nuevos permitird que el nuevo producto se benefi-
ciedelaimagenyreputaciéndelamarca. Sinembargo, sise precisaunaimagen distintiva para
unanuevalinea de productos, puede resultarventajoso 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.

//159//



Elementos
basicos sobre
los dibujos

o modelos
industriales



La clave parala Propiedad Intelectual

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

» Adaptarlos productos a grupos determinados de clientes. Pequenas modificaciones del di-
sefio de un producto (por ejemplo, un reloj) 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.

» Fortalecerlasmarcas. Losdisefos creativosamenudo se combinanconmarcasregistradas
distintivas para mejorarla marca o marcas de laempresa. Muchas empresas hanredefinido
con éxito suimagen de marca centrando su atencion en el disefio de los productos.

En el lenguaje cotidiano, un disefio industrial se refiere generalmente a la formay funcion de
un producto. Se dice que una butacatiene un “buen disefio industrial” cuando resulta comoda
para sentarse y nos gusta el aspecto que tiene. Por consiguiente, disefar un producto signifi-
ca que las empresas desarrollen los rasgos funcionales y estéticos del producto teniendo en
cuentatambién cuestiones como lacomerciabilidad del productoylos costos de fabricacion,
olafacilidad de transporte, almacenamiento, reparaciény eliminacién.

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de la Pl, un disefio industrial se refiere sdlo a los
aspectos estéticos o alaapariencia exterior de un producto, especificamente lanormalo define
como laapariencia particularde un producto que resulte de cualquierreuniéndelineas o combi-
nacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno,
configuracién, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Los disefios industriales tienenimportancia en una gran variedad de productos, tanto producidos
enmasacomo trabajados individualmente: desde instrumentos técnicos y médicos hastarelojes,
joyasydemas articulos de lujo; desde productos domésticos, juguetes, mueblesy aparatos eléc-
tricoshastaautomdovilesy estructuras arquitectonicas; desde disefios textiles hastaequipo de de-
porte. Eldisefio industrial se aplicatambién alos envasesy contenedores de productos.
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28. ;Por qué debo proteger mis disenos?

Hay variasrazones de laimportancia que tiene paralas empresas proteger sus disefios.

» Eldisefio deunarticulo esamenudo elfactorquelohace atractivo einteresante paralos consu-
midores, y el atractivo visual es la consideracion basica enla decision del consumidor de esco-
gerunproducto enlugarde otro. Esto es especialmente cierto enlas categorias conuna amplia
gama de productos que desempefian la misma funcion, como cepillos para el pelo, cuchillos y
ldmparas, o también automovilesy computadoras. Habida cuenta de laimportancia comercial
del disefio en el éxito de un producto, protegerlo para que la competencia no lo copie o imite
deberia serunelemento esencial de la estrategia de negocios de todo disefiador o fabricantes.

» Losbuenosdisenosindustriales son activos comerciales que pueden aumentar el valor co-
mercial de una empresay sus productos. Cuanto mas éxito tenga el disefio, mayor sera su
valor paralaempresa. Como sucede con todos los activos de una empresa, hay que admi-
nistrarlos, vigilarlos y protegerlos adecuadamente.

¢ Debe prestarse unaatencionespecialalaUnidn Europea, donde es posible obtener proteccionlimitada para dibujos
omodelosindustriales enbeneficio de undibujo o modelonoregistrado, durante tres aflos desde lafechaenque el
dibujo omodelo se hizopublicoenlaUnion Europea. Parateneruna proteccionmaslargay mas solida se precisael
registro. Laprotecciénde dibujos o modelos noregistrados tiene porobjeto facilitaralasempresasla oportunidad
deponerapruebasusproductosenelmercado antes de dedicaresfuerzosydinero aregistrarlos dibujos o modelos,

muchos delos cuales quizd no tengan éxito enelmercado. También algunos dibujos o modelos quiza se comercialicen
sélodurante unperiodo muy corto, especialmente enlaindustriade lamoda, sinque se deseeregistrarlos.
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» Los disefios industriales tienen una influencia importante en la comercializacion eficaz de
unagranvariedad de productos, porque ayudanadefinirlaimagende marcadelaempresa.
Protegerun disefio industrial garantiza la exclusividad de suusoy es un elemento bédsico en
la estrategia de comercializacién de laempresa.

» Un disefio protegido también podria proporcionar una fuente adicional de recursos para
laempresa porque los derechos de su utilizacion pueden concederse enlicencia a otros, a
cambio de unpago, o porque puede venderse el dibujo o modeloregistrado.

En Colombia, undisefio industrial debe registrarse para que esté protegido porlaley sobre di-
sefosindustriales. Pararegistrarun disefio industrial debe presentaruna solicitud enla Super-
intendencia de Industriay Comercio.

Cuando un disefo industrial esta protegido por el registro, se concede al titular derechos ex-
clusivos contralas copias o imitaciones no autorizadas de terceros. Esto comprende el dere-
cho deimpedir atoda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda cualquier
articulo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y practicas del pais o
regidondeterminanelalcancerealdelaprotecciondelderechoregistrado del dibujo o modelo.

Proceso deregistro.
Pararegistrarundibujo o modelo en Colombia, debera seguirnormalmente las siguientes etapas:

» Diligenciarelformulario de solicitud enla Oficinavirtual delapropiedadindustrial (SIPI)dela
Superintendencia de Industriay Comercio o también puede realizar la radicacion en fisico,
descargando el formulario y diligencidndolo. Le pedirdn que entregue también dibujos y/o
fotografias del disefo en cuestién (se suelen especificar formatos normalizados).

» Pagarlacorrespondiente tasa de solicitud.

» Usted puede decidir contratar a un apoderado que le ayudara a presentar la solicitud y a
realizarlostrdmites deregistro. Enrelaciénconello deberd tambiénpresentarundocumen-
to que certifique los poderes de su representante. El poder no necesita de presentacion
personal, autenticacién o legalizaciény podrd otorgarse mediante documento privado.

» La oficinarealiza un examen de forma, revisando los documentos y dibujos presentados.
En caso de que falte algunainformacién, la oficina pide mediante un requerimiento al so-
licitante, subsanar o aclarar la informacion presentada. Sitodo estd completo y correcto
pasaalapublicacién.
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» Lasolicitud se publica enla Gaceta de Propiedad Industrial por 30 dias habiles para que los
tercerosinteresados puedan oponerse a que el disefio searegistrado.

» Laoficinarealiza el examen de fondo o deregistrabilidady determina concederonegarelre-
gistro aldisefio solicitado. En caso de quelasolicitud seanegada, el solicitante tiene derecho
apresentarrecurso de Reposicidny de Apelacidn para que la oficinareconsidere sudecision.

Cuando se haregistrado el disefio, se emite un acto administrativo de concesion del registro
de disefoindustrialy se entregaun certificado. El plazo de proteccién paraundisefio industrial
registrado esde 10 afos.

Puede pedirelregistro la persona que creé el dibujo o modelo o, siesta persona trabajaba por
contrato, su empleador. El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un disefia-
dor) o una entidad juridica (una empresa). Si el disefio es solicitado por una persona diferente
al diseflador o poruna empresa se debe anexar, ademas de los documentos ya mencionados,
unacesiénde derechos del disefiador ala persona o empresa que lo solicita.

Lasolicitud puede hacerse de mododirecto o porconductodeunabogado. Siusted solicitael
registro desde el extranjero es posible que la oficina de la propiedad industrial del pais ala que
se solicita exijaque disponga de un agente debidamente autorizado.

Proteger los diseinos mediante los derechos de autor

Estasecciénestd dedicada principalmente alregistro delos disefiosindustriales, pero esimpor-
tante sefalar que, puede haber medios alternativos de proteger los disefios de los productos.
Seguneltipo de dibujo o disefio, una posibilidad alternativa es laley sobre el derecho de autor.

Elderecho de autor otorga derechos exclusivos sobre obras literarias o artisticas. Algunos disefios
puedenconsiderarse obras de arte o arte aplicado porlo que puede aplicarse aellosla proteccion
de derecho de autor, que seriauna opcidninteresante paralas PYME. Véase la pregunta 31.

Proteger los disehos como marcas registradas

También sucede que si un disefio industrial funciona en el mercado como marca puede pro-
tegerse en calidad de marca tridimensional. Podria darse este caso cuando se considera que
la forma del producto o su embalaje se ha convertido en unrasgo distintivo de los productos
fabricados porlaempresa. Véaselapreguntal9.

Competenciadesleal

Los disefios industriales estan protegidos por las leyes relativas a la competencia desleal. De
este modo un dibujo o disefio puede estar protegido contra actos de copia servil y actos que
puedan causar confusion, actos de imitacién, de aprovechamiento de la reputacidn de una
terceraparte, etc. Sinembargo, laprotecciénconarreglo alconcepto de competenciadesleal
es engeneral bastante mas débily lasinfracciones son mas dificiles de demostrar.
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Estas protecciones conjuntas deben ser manejadas de forma cuidadosa, en tanto, es posible
qgue ambosderechos de propiedadindustrial pertenezcan atitulares diferentes. Eselcaso que
se presentd en Colombia enelmarco del proceso deinfraccion de derechos de propiedadin-
dustrialde Crocs|Inc. contra Evacol S.A.S. En este caso, Crocs Inc. posee unregistro de marca
tridimensional sobre sus suecos.

Crocsinc. Evacol S.A.S
Proteccion: Marca Tridimensional Proteccion Diseno Industrial
17 de marzo de 2016 08 dejunio de 2012 (actualmente en do-

minio publico)

En 2016, Crocs, presentd una solicitud de medidas cautelares ante la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) de Colombia contra Evacol, una marca nacional, debido a las si-
militudes entre sus productos. En 2019, la SIC resuelve en primera instancia a favor de Crocs,
prohibiendo a Evacol usar, vender y comercializar sus zuecos, y ordenando el retiro de varios
productos del mercado. Ademas, Evacol fue condenada a pagar unaindemnizacién de 74 mi-
llones de pesos. Evacolapeldladecisionante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogo-
td.Ladefensade Evacolargumentd que ambos productos habian coexistido pacificamente en
elmercado desde 2012y que no habia confusién entre ellos.

Durante el tramite el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota se solicitd interpretacion
prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. En el marco de esta actuacion, dado que en el proce-
sola cuestidon controvertida consiste en determinar siEvacol S.A.S. infringid o no los derechos
de propiedad industrial que Crocs Inc. detenta sobre una marca tridimensional consistente en
unaforma de zapato de gomatipo zueco, enun escenario en el que el presunto infractor habia
registrado previamente un disefio industrial sobre un modelo de zapato de goma tipo zueco
(que podria ser similar o no alamarca tridimensional), el Tribunal Andino de Justicia sefalé que
en caso de presentarse un conflicto entre un disefio industrial y una marca tridimensional, en el
sentido de quelos consumidores podrian estar siendo inducidos ariesgo de confusiéonconre-
lacion al origen empresarial de los productos que se comercializan enelmercadoy que se en-
cuentran protegidos porambos derechos de propiedadindustrial, pero en cabeza de titulares
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diferentes, habra que privilegiarelregistromas antiguo, enaplicacion del principio «primero en
eltiempo, primero en el derecho» (priorintempore, potioriniure).’

Enmarzo de 2024, el Tribunal Superior falld afavor de Evacol, revocandolasentenciade prime-
rainstancia. El tribunal determind que, aunque Crocs tenia el derecho areclamar porla marca
tridimensional, la coexistencia pacifica de los productos durante varios afos demostraba que
no habia confusion entre los consumidores.

30. ;Queé puede registrarse como diseno
industrial?

Para que un dibujo o modelo searegistrable debe cumplirlos siguientes requisitos basicos:

» El dibujo o modelo es “nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo sino se ha
puesto a disposicién del publico un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presen-
taciondelasolicitud deregistro. Lanovedad exigida es universal, es decir, que el Disefio In-
dustrial no se haya divulgado en ninguna parte delmundo antes de lafecha de presentacién
delasolicitud o delaprioridad.

» Eldibujo o modelo que podia protegerse enlos productos manufacturados estabarelacio-
nado antes con elementos como laformade unzapato, el disefio de un pendiente olaorna-
mentacion de una tetera. Sin embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance de la protec-
cion se amplia gradualmente y abarca mas productos y tipos diferentes de disefios. Ahora
abarcaelementoscomolosiconos electronicos delas computadoras creados porcodigos
informaticos, los caracteres tipograficos o las presentaciones graficas de los monitores de
las computadoras, aparatos domésticos o teléfonos méviles. También se incluyen otros ti-
pos de disefios, tales como hologramas, o losiconos en movimiento.

¢Qué no puede protegerse mediante derechos de dibujo o modelo industrial?

No puedenregistrarse:

M

Los dibujos o modelos que no cumplen el requisito de novedad.
» Losdisefios cuya explotaciéndebaimpedirse para protegerlamoral o el orden publico.
» Los disefios cuya apariencia este dictada enteramente por consideraciones técnicas.

» Los diseflos que consistan en una forma cuya reproduccion exacta fuese necesaria para
permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conecta-
do con otro.

7 Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina. Interpretacidn prejudicial 476 -1P-2019.
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Los disefos industriales abarcan una gran variedad de productos industriales o de artesania;
electrodomésticos, equipos médicos, mobiliario, vehiculos, disefios textiles, etc. Lo que el
registro de un disefio industrial pretende es aumentar su valor comercial dandole una forma
atractiva, sinimportarlas ventajas o ladistintividad que dicha forma proporciona al producto.

Es aconsejable consultar a un abogado de la propiedad industrial o a la correspondiente ofi-
cina nacional de la propiedad industrial para resolver cualquier inquietud sobre lo que puede
registrarse como undisefo.

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, anoserquelo cubrael “plazo de gracia”.

El “plazo de gracia”

Si el solicitante ha efectuado una divulgacidn del producto que se desea registrar, la legisla-
cionestablece que dichadivulgaciénno afectara el requisito de novedad, cuandola presenta-
ciondelasolicitud deldisefio o, ensucaso, dela prioridad reconocida, serealice dentrode los
doce meses siguientes a la fecha en que el disefiador o su causahabiente dieron a conocerla
invencion. Envirtuddeladisposicionmencionadaenelparrafo anterior, el plazo parapresentar
la solicitud sin que se afecte la novedady, por ende, se niegue la proteccion del disefio, es un
aflo contado apartirdelafechade divulgacion. Ademas, ante esta situaciéon esrecomendable
que alpresentarlasolicitud seincluyalainformaciéncorrespondiente ala divulgacion efectua-
dayladocumentacién comprobatoria.
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32. ;Que es el derecho de autor? ;Qué tipos
de obras estan protegidas por el derecho de
autor?

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

» Qbrasliterarias;

» Obras musicales;

» Obrasdearte;

» Mapasy dibujos técnicos;

» Obrasfotograficas;

» Peliculas;

» Programasinformaticos o software;

» Productos multimedia.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programacién, creadores de sitios web, empresas
multimedia, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de television
crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberian
entender claramente qué tipo de proteccidn existe para las obras a fin de explotarlas adecua-
damente. Ademas, las empresas cuya dedicacidn basica no esta directamente relacionada
con la creacidn o difusién de obras protegidas por los derechos de autor deberian saber en
qué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitio web de laempresa, sus anun-
cios, folletos, manuales de instruccidn, etiquetas que pueden incluir pinturas, dibujos u otras
obras de arte o arte aplicado, y otro material estan protegidos generalmente porlos derechos
de autor. También es preciso que las empresas actien con cautela al utilizar obras protegidas
por otros, como programas informaticos.

Esimportante sefalar que la ley sobre derechos de autor protege Unicamente la forma de ex-
presién de ideas, no las ideas en si. La creatividad protegida por la ley sobre derechos de au-
toreslacreatividad enlaeleccidony disposicidon de palabras, notas musicales, colores, cédigo
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informatico, etc. Por consiguiente, la idea o trama bésica de dos novelas romanticas puede
ser muy semejante pero el modo concreto en que la trama evolucionay las palabras precisas uti-
lizadas para describirla sonlo que hace que cada novela sea original desde la perspectivade laley
sobre derecho de autor. Por ejemplo, en una obra cientifica, no se protege el contenido técnico
de ésta, lo que se protege es la forma en la cual se expresa dicho contenido, no el contenido o el
alcance técnico.

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

» Artistasintérpretes o ejecutantes (como actoresy musicos) en susinterpretaciones;

» Productores de fonogramas (por ejemplo, grabaciones en discos compactos) en sus gra-
baciones;

» Organizaciones de radiodifusién 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, grabacién o difusién 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 difusion intelectual porque ayudan a los autores a comunicar sus
obras al publico. Unmusico interpreta una obra musical escrita porun compositor; unactorin-
terpreta un papel en una obra teatral escrita por un autor teatral; los productores de fonogra-
mas - o mas corrientemente, “laindustria del disco” - grabany producen canciones y musicas
escritas por autoresy compositores, interpretadas por musicosy cantadas porintérpretes; las
organizaciones de radiodifusidon emiten obrasy grabaciones en sus emisoras.

Sielnegociodesuempresase basaenalgunade estasactividades, osiusted esunusuario 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-
racién para obtener el permiso.

Comosucede conlosderechosde autor,los derechos conexos se aplicansintenerquerealizar
ningun tramite como, porejemplo, el registro, el depdsito o ponerun aviso enunfonograma.
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Incluso asi, esrecomendable ponerunaviso enunfonograma con los siguientes tres elementos:

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

» Elafio de primera publicacion delfonograma.

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

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

Sin embargo, en Colombia la Direccion Nacional de Derecho de Autor cuenta con un registro
de obras, el cual brinda alos titulares un medio de pruebay de publicidad de sus derechos.

Derechos exclusivos

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

» Sureproduccidnbajodistintasformas, talescomolapublicacidonimpresaylagrabacidonsonora;

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

» Lacomunicacién publica;

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

» Laimportaciénde ejemplares de su obrareproducidos sin su autorizacion.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribucion,
comunicacion e inversidn financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las
grabaciones sonoras y las peliculas); por consiguiente, los creadores suelen vender los de-
rechos sobre sus obras a particulares o empresas con mayor capacidad de comercializar sus
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obras, porelpagodeunimporte. Estosimportes suelen dependerdelusoreal que se hagade
las obrasy porello se denominanregalias.

Estos derechos patrimoniales tienen una duracion de 80 anos tras la muerte del autor. Este
plazo de proteccidon permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho fi-
nancierodelaobradurante unperiodo detiemporazonable. Laproteccionporderechode au-
tor también incluye derechos morales son derechos personalisimos, a través de los cuales se
busca salvaguardar el vinculo que se genera entre el autory su obra, entanto ésta constituye la
expresionde su personalidad. Ental caracter, los derechos morales soninalienables, inembar-
gables, intransferibles eirrenunciables.

Envirtud de los derechos morales, el autor puede:

» Conservarlaobrainédita o divulgarla;
» Reivindicarla paternidad de la obra en cualquier momento;

» Oponerse atoda deformacion, mutilacién o modificacidon que atente contra el mérito de la
obraolareputaciéndel autor;

» Modificarlaobra, antes o después de su publicacion;

» Retirarlaobradelmercado, o suspendercualquierforma de utilizacién, aunque ella hubiese
sido previamente autorizada.

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 parademostrarque en él se produce o almacena, materialilicito, es decir, “pi-
rateria”, relacionado conla obra protegida. El titular del derecho de autor puede obtener man-
damientos judiciales para detener tales actividades y solicitar una indemnizacion por pérdida
deretribuciénfinancierayreconocimiento.

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilizacidn, resulta practicamente imposible
llevaracabo una gestionindividual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de controlar
todos los usos que se hacen de sus obrasy, por ejemplo, no pueden ponerse en contacto con to-
dasycadaunadelasemisoras deradio o de televisién paranegociarlas autorizaciones necesarias
para la utilizacidn de sus obras y laremuneracion que les corresponde. Por otro lado, tampoco es
factible que los organismos deradiodifusién soliciten permisos especificosde cadaautoralahora
de utilizar una obra protegida por derecho de autor. Cada afno, una cadena de televisidn difunde
unpromedio de 60.000 obras musicales; enteoria, habria que ponerse en contacto concadauno
de los titulares de derechos sobre esas obras para solicitar la debida autorizacion. Es evidente la
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imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de
derechos como para el usuario; de ahila necesidad de crear organizaciones de gestion colectiva
cuyo cometido es, entre otros, el de ocuparse de los problemas que se plantean entre usuarios y
titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

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

¢Cuales son los tipos mas corrientes de derechos en la gestion colectiva?

Las organizaciones de gestidn colectiva se encargan de administrary proteger los derechos
de autorennombre delos creadoresy titulares de derechos. En general, estas organizaciones
gestionanlos siguientes tipos de derechos:

Derechos de autor sobre obras literarias, artisticas y cientificas.

» Derechosdereproduccion: Controlanlareproducciénde obrasenformatosfisicos o digitales.

» Derechos dedistribucion: Regulanlaformaen quelasobras se ponenadisposiciondel pu-
blico, incluyendolaventay elalquiler.

» Derechos de comunicacion publica: Incluyen la transmision de obras a través de medios
como televisidn, radio, streaming, conciertos y exhibiciones publicas.

» Derechos de transformacion: Permiten adaptaciones, traducciones u otras modificacio-
nes delaobraoriginal.

Estas organizaciones aseguran que los creadores reciban una compensacion justa por el uso
de sus obras, facilitando la concesidn de licencias y recaudacion de regalias, ademas de fo-
mentar el respetoy cumplimiento de los derechos de autoren el dmbito legaly comercial.

¢Como funcionala gestion colectiva?

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

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

Los centros de gestion de derechos (“clearance centers”) otorgan a los usuarios licencias en
funcion de las condiciones de utilizacion de las obrasy las clausulas de remuneracién fijadas por
cada miembro individual del Centro que sea titular de derechos (por ejemplo, enelcampo dela
reprografia, los autores de obras escritas como libros, revistas y publicaciones periddicas).
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En ese sentido, el Centro viene a serun agente del titular de derechos a quiénincumbe directa-
mente la estipulacién de las condiciones para el uso de sus obras.

Los “sistemas centralizados o de ventanilla Gnica”, son una especie de coalicion 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
elnumero de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos de obras,
incluido eluso de programas de computadora) paralas que se necesitanmuchas autorizaciones.

Porejemplo, respecto delas obras musicales en Colombia, existen dos sociedades de gestion
colectiva:

» La Sociedad de Autoresy Compositores, SAYCO, a la cual se puede ingresar en calidad de
autor, compositor, o como editora musical. Se encarga de gestionarlos derechos patrimo-
niales del autor (comunicacion publicay reproduccién), sobre las obras musicales.

» La Asociacidon Colombiana de Intérpretes y Productores Fonograficos, ACINPRO. Repre-
sentalos derechos conexos de sus socios: los intérpretes o ejecutantes, y los productores
de fonogramas. Se encarga de recaudar y distribuir los derechos derivados de la comuni-
cacion publicadelamusicafonograbada.

Sisuempresatrabaja directamente conlasllamadas industrias del derecho de autor, por ejemplo,
creando, editando, grabando, distribuyendo o vendiendo obras protegidas porderechos de autor
o derechos conexos, deberd asegurarse de que conoce sus derechos y de que adopta medidas
adecuadas para ejercerlos, concederlos enlicenciay aplicarlos. Pero, aunque no trabaje directa-
mente conlasindustrias de los derechos de autor, suempresa puede en ocasiones producir algu-
nas obras protegidas porderechos de autory derechos conexos. Las publicaciones de empresas,
los folletos, sitios web, los anuncios en la television o los periddicos, o los videos de comercializa-
ciénes probable que esténtodos protegidos porlalegislacién sobre derecho de autor.

Entodo caso, siusted cree que suempresa ha creado obras protegidas porderechos de autor
oderechos conexos, y sidesea aprovecharal maximo el rendimiento de estas obras, seria pru-
dente que pidiera asesoramiento en la Direccion Nacional de Derecho de Autor o de un abo-
gado de derechos de autor. Figuran a continuacion algunas de las preguntas que usted puede
formularse 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 no depende de un registro. Sin embargo, en Colombia hay un registro de derechos de
autory seria prudenterealizarelregistro de suobra porque le ayudariamucho sisurgen contro-
versias, por ejemplo, sobre la propiedad de la obra.

/17417



La clave parala Propiedad Intelectual

;Quién es el titular de los derechos? El titular de los derechos de autor es el creador o autor
original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a estanorma. Se considera que los
derechos econdmicos sobre una obra desarrollada en el marco de una relacion laboral o por
encargo, fueron transferidos porlaley al empleador o productor.

;Cuadles son mis derechos? Las prerrogativas de naturaleza econémico - patrimonial, con ca-
racter exclusivo, le permiten a su titular controlar los distintos actos de explotacion de que la
obrapuede serobjeto. Lo anteriorimplica que todo acto de explotacién de la obra, amparado
por un derecho patrimonial, deberd contar con la previa y expresa autorizacién del titular del
derecho correspondiente, quien podra sefalar paratal efectolas condiciones onerosas o gra-
tuitas que tenga a bien definir, en ejercicio de su autonomia privada.

En virtud de los derechos patrimoniales, el autor o la persona natural o juridica a quien se le
transfieran estos derechos puede realizar, autorizar o prohibir:
» Lareproduccion;

» Lacomunicacion publica;

~

» Ladistribucion publica de ejemplares;

>

» Latraduccion, adaptacidn, arreglo u otra transformacién de la obra;

» Laimportaciénde ejemplares de su obrareproducidos sin su autorizacién.

Adiferenciadelosderechos morales, los derechos patrimoniales sonen esencia transferibles.

¢Cdmo 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 Organizacion Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo
sobre los ADPIC, su obra acogida a la proteccidon de los derechos de autor disfrutara de pro-
teccidnautomaticaenungrannumero de paises (masde 150). Es elcaso de Colombia que per-
tenece aestosacuerdos.

¢:Como debo conceder licencias de mis obras? Si usted desea conceder enlicencia su obra a
usuarios como emisoras, editoriales oincluso establecimientos de esparcimiento de cualquier
tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opcidningresar en una socie-
dad de gestion colectiva. Las organizaciones de gestion colectiva vigilan la utilizacion de las
obras en nombre de los creadores y se encargan de negociar licencias y de cobrar los 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.
Cuando no existen sociedades de gestion colectiva, hay que negociar individualmente con el
futuro titular de lalicencialos respectivos acuerdos. Puede ser Util pedir asesoramiento espe-
cializado para obtener condiciones ventajosas enlos contratos delicencia.
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;Coémo debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obra tiene el derecho de permitir
oprohibirlautilizacidonde su obra. Siusted descubre que alguien utiliza sus obras conderechos
de autor sin su autorizacion puede hacer valer ante los tribunales el cumplimiento de sus de-
rechos. Dispone también de las llamadas medidas en frontera para prevenirlaimportacién de
mercancias conderecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado porunabogado
delaPI, porla oficina de los derechos de autor o las autoridades aduaneras, puede ser esen-
cial cuando se descubre que se estan infringiendo sus obras. Algunas obras como software,
fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnoldgicas de proteccion (por
ejemplo, encripciones, sistemas de acceso condicional) paraimpedir que se utilicen sinlicen-
cia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el acceso alas obras
alosclientes que aceptan cumplirdeterminadas condiciones para su utilizacidony que paganla
tasa correspondiente a esta utilizacion.

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

¢Necesito una licencia? Probablemente, lo mds importante que necesita saber una empresa
que utilice o comercialice obras protegidas porel derecho de autorolos derechos conexos es
sidichas actividadesrequierenunalicencia. Comoreglageneral, toda utilizacion o explotacion
comercialde dichosderechosrequiere unalicenciaounacesiondelos derechos porparte del
titular de los mismos. Aqui se incluyen actos tan diversos como la utilizacion de una conocida
cancidonenunanuncio televisivo, laventay distribuciénde CDyDVD, lapuestaadisposiciénde
unacanciénoladescargadelamismaenunreproductorylautilizacién de programasinforma-
ticos enlas computadoras de una empresa. Enrelacion conla concesion de licencias, debera
averiguar silos derechos son administrados por una organizacion de gestién colectiva o porel
autor o productor directamente antes de negociar un acuerdo de licencia que le permita utili-
zar o explotar el producto. Recuerde que los pleitos relacionados con las infracciones del de-
recho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente considerar dichas cuestiones
antes de meterse, usted o suempresa, en problemas. También puede solicitar asesoramiento
sobrelos términos de suacuerdo de licencia antes de firmarlo.
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Productos como los paquetes de programas informaticos por lo general se recibe la licencia
del producto al comprarlo. Esimportante revisarlos términosy condiciones delalicencia.

¢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
alosusuariosunafuente centralizada enla que puedennegociarse tarifasy términos de utiliza-
cién,yobtenerse autorizacionesde manerasencillayrapida. Enlos ultimos afos, lacreaciénde
sistemas centralizados o de “ventanilla Unica", que reldnen a varias sociedades de gestidn co-
lectiva que pueden emitir autorizaciones de manerafacily rapida, se ha considerado especial-
mente Util para las producciones multimedia que requieren una amplia gama de autorizacio-
nes. Siempre que sea posible, al tratar con las sociedades de gestién colectiva economizara
tiempoydinero. EnlaDirecciéonNacional de Derecho de Autor podra obtener detallesrelativos
alas sociedades derecaudacién que funcionanenel pais.

¢Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea erréonea muy generalizada
es que las obras publicadas en Internet son de domino publico y, por consiguiente, pueden
serutilizadas libremente por cualquiera sin autorizacion 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 sidoimpresa en papel o publicada en otros medios como, porejem-
plo, en Internet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorizacién del titular
del derecho antes de su utilizacion. Del mismo modo, precisara una autorizacion si suempresa
desea publicar o incluiren su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusiones o inter-
pretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.
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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 confi-
dencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva, es decir, toda informacién no di-
vulgada que pueda ser utilizada en actividades productivas, industriales o comerciales, y que
seasusceptible de sertransmitida auntercero. Estainformacion puede referirse, por ejemplo,
alas caracteristicas o finalidades de los productos o servicios comercializados porun empre-
sario, a sus métodos o procesos de produccioén, o alos medios de distribucién de los mismos.

La utilizacionno autorizada de dichainformacion porpersonas distintas del titular se considera
practica desleal y violacion del secreto comercial. Dependiendo del sistema juridico, la pro-
teccidén de los secretos comerciales forma parte del concepto general de proteccién contra
la competencia desleal o se basa en disposiciones especificas o jurisprudenciales sobre la
proteccidn de lainformacion confidencial. Sibien la decision final acerca de qué informacion
constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre
las practicas claramente desleales en relacion con la informacién secreta se incluye el espio-
naje comercial oindustrial, 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-
tigacién que se han explorado y que hanresultado indtiles, pueden ser secretos comerciales.
Sigue a continuacidn unalista de algunas categorias ilustrativas sobre lo que puede conside-
rarse secreto comercial:

» Procesos, técnicasy conocimientos de fabricacion;

» Recopilaciones de datos, porejemplo, listas de clientes;

» Dibujosymodelos, proyectos, mapas;

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

» Foérmulas de fabricaciéon de productos;

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

» Expedientesrelativos al personal;
» Manuales;

» Ingredientes;

» Informacién sobre actividades de investigaciéony desarrollo.

Proteccion de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro,
es decir, que se protegensinnecesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente,
unsecretocomercial puede protegerse durante unperiodoilimitado de tiempo siempre quela
informacion siga siendo confidencial. Portodo ello, la proteccidon de los secretos comerciales
puede resultar especialmente interesante paralas PYME. No obstante, existen ciertas condi-
ciones para que la informacion se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar
mas dificily oneroso de lo que parece a primera vista:

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

» Debetenerunvalorcomercial 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 informacidon comercial confidencial protegida como se-
creto comercial cabe citar laformula para fabricar la bebida Coca-Colay el cddigo fuente de
Windows.

39. ;Como puedo preparar una estrategiade
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 comercia-
les estan legalmente protegidos). Por consiguiente, es fundamental asegurarse de que las
empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos
comerciales.
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Entre estas medidas se incluyen:

» Adoptarunprograma de seguridady protecciénde lainformacionentodalaempresa.

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

» ldentificarlos secretos comercialesy darles prioridad de conformidad con suvaloreimpor-
tancia.

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

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

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

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

» Establecerun sistema eficaz de seguridad para manejar lainformacién digital en la Intranet
de laempresa, con medidas técnicas, programasy encripcidn que limite el acceso a infor-
macion clasificada, un sistema para vigilarla comunicaciony larevelacion de informacion, y
un sistema para prevenir orastrear el acceso ainformacion confidencial.

Los secretos empresariales son cruciales paralos exportadores por varias razones:

» Ventaja competitiva: Los secretos empresariales, como procesos de produccién, formu-
las, estrategias de marketingylistas de clientes, proporcionanunaventajacompetitivaenel
mercado internacional. Ayudan alos exportadores a diferenciarse de sus competidoresy a
mantener su posiciénen elmercado.

» Proteccidn: Los secretos empresariales protegen los conocimientos y tecnologias Unicas
deunaempresa, evitando que sean copiados o utilizados por competidores. Esto es espe-
cialmente importante en mercados internacionales donde las leyes de propiedad intelec-
tualpuedenvariar.

» Innovacién y desarrollo: Mantener los secretos empresariales fomenta la innovacion y el
desarrollo continuo dentro de la empresa. Los exportadores pueden invertir en investiga-
ciony desarrollo sabiendo que sus descubrimientos estaran protegidos.

» Confianzay relaciones comerciales: Los exportadores que protegen sus secretos empre-
sariales pueden establecer relaciones comerciales mas solidas y de confianza con socios
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internacionales, ya que demuestran su compromiso con la proteccién de su propiedad inte-
lectual.

» Reduccionderiesgoslegales: Alprotegersussecretosempresariales,losexportadores pue-
denreducirelriesgo delitigiosy disputaslegalesrelacionadas conla propiedadintelectual.

Enresumen, los secretos empresariales son una herramienta esencial para los exportadores,
ya que les permiten mantener su competitividad, proteger su propiedad intelectual, fomentar
lainnovaciény establecerrelaciones comerciales sélidas.

40. ;Cuando serecomienda protegerla
informacion como secreto comercial?

Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos: poruna parte, los secretos
comerciales pueden concernir ainvenciones o procesos de fabricacién que no satisfagan los
criterios de patentabilidady, porconsiguiente, puedan protegerse Unicamente como secretos
comerciales. Este podria serel 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). Por otra parte, los secretos comerciales pue-
denconcernirainvenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente,
pueden ser protegidos por patentes. En este caso, la PYME debera decidir si patenta lainven-
cionolaconsideracomo secreto comercial.

Algunas ventajas de los secretos comerciales:
» Laproteccionde los secretos comerciales no estd sujeta alimites temporales (las patentes
tienenunplazo de duraciénque puedellegarhastalos 20 afios). Por consiguiente, laprotec-

cion de los 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.

» Lossecretos comercialestienenun efectoinmediato.

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

//182//



La clave parala Propiedad Intelectual

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

» Sielsecreto se plasma en un producto innovador, éste podra serinspeccionado, disecadoy
analizado (lo que se llama “ingenieriainversa”) por terceros que podran descubrir el secretoy,
por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la proteccidn por secreto comercial de una invencién
no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Unica-
mente las patentesylos modelos de utilidad brindan este tipo de proteccion.

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

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

» Unsecreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenidola
informacion pertinente por medios legitimos.
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La denominacién de origen es unaindicacion geografica constituida por el nombre del pais, re-
gidnolugardeterminado, o constituidaporunadenominaciénquesinserladeunpais,unaregion
ounlugar determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para designarun
producto originario de ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusi-
va o esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos. Unejemplo tipico sonlos productos agricolas que poseen cualidades derivadas de su
lugarde produccion,yestansometidos afactoreslocales especificoscomoelclimayelterreno.
Elhecho de que unsigno desempefelafunciéndeindicacion geograficadepende delalegisla-
ciénnacionaly delapercepcién que tengan de ese signo los consumidores.

En Colombia productoscomo el “Café de Colombia”, las “Achiras del Huila” el “Bocadillo Vele-
fo” o artesanias como el “sombrero aguadefo”, la “cerdmica artesanal de Radquira” sonalgunos
ejemplos de nombres conocidos que se relacionan con productos de un determinado tipoy
calidad. Como artesanias extranjeras conocemos “Champan”, “Tequila”, “Roquefort”, “Chian-
ti”, y “Habano”. Un elemento 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.

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

¢Puede utilizarse las indicaciones geograficas Unicamente para productos
agricolas?

La utilizacion de lasindicaciones geograficas no se limita alos productos agricolas. Dependiendo
de lalegislacién del pais donde se pretenda la proteccidn, pueden asimismo servir para destacar
las cualidades especificas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios
dellugar de origen delos productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricacion
concretos. En Colombia existen protegidas como denominaciones de origen 12 productos arte-
sanales dentro de los que se encuentra: Las tejedurias Zenu, Wayuu y San Jacinto y los sombreros
Aguadefio, de Sandonay Suaza, y ceramicas como la del Carmen de Viboral o la chiva de Pitalito.

¢Cual es ladiferencia entre unaindicacion geografica y una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios
de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la
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utilizacién de la misma. 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 porempresas deshonestas. La uti-
lizacién deshonesta deindicaciones geograficas porterceros no autorizados es perjudicial para
los consumidores y los productores legitimos. Induce a engafio alos 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 lareputaciénde sus productos.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas?

Lasindicaciones geograficas se protegen de conformidad conlaslegislaciones nacionalesy en
virtud de unaampliagamade conceptos,comolasleyescontralacompetenciadesleal,lasleyes
de proteccidn del consumidor, las leyes parala proteccidon de las marcas de certificacién o leyes
especiales para la proteccion de las indicaciones geograficas o las denominaciones de origen.
Enresumen, las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geograficas si dicha uti-
lizacidn puede inducir a error en relacion con el verdadero origen del producto. Las sanciones
aplicables van desde mandamientos judiciales que prohiben la utilizacidon no autorizada, a casos
extremos como penas de prisidn, pasando por el pago de dafiosy perjuicios y multas.

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

Varios tratados administrados por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
estipulan la proteccion de las indicaciones geograficas, especialmente el Convenio de Paris
paralaProteccidndelaPropiedadIndustrialde 1883,y el Arreglo de Lisboarelativo ala Protec-
cion de las Denominaciones de Origeny su Registro Internacional. Asimismo, los articulos 22
a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
conelComercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la proteccioninternacional de lasin-
dicaciones geogréficas en el marco de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC). También
Acuerdo Comerciales como el que existe entre Colombia y la Unidn Europea contemplan la
proteccién de estos signos distintivos.

Esimportante aclarar que Colombia aun no es parte del Arreglo de Lisboa citado en el parrafo
anterior.
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¢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 desempefar la funcién de indicacion
geografica. Cuando esta situacion perdura durante un periodo considerable en un pais deter-
minado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geografico que designaba
anteriormente el origendel producto (porejemplo “Mostaza de Dijon” para designaruntipo de
mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, indepen-
dientemente de sulugar de produccidn.
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42. ;Puedenlos circuitosintegrados
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
creacion de los esquemas de trazado. En Colombia la proteccion es de 10 afios contados a
partirde lamas antigua de las siguientes fechas: lafecha de presentaciéondelasolicitudodela
primera explotacion comercial en el mundo.
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Las empresas a menudo confian en empleadosy consultores independientes para desarrollar
sus activosde propiedadintelectual (Pl),y suponen que seranautomaticamente titulares delos
derechos de estos activos, segun el principio: “yo lo pagué, porlo tanto, es mio”. Lo que se ha
pagado puede serunprogramainformatico, unarticulo, unguion, los planos o dibujosdeunar-
quitecto,unnuevologotipo,unnuevo producto o proceso, elembalaje de productos, unnuevo
dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, unainvenciony los resultados de muchos
otros tipos de actividad creadora. ;Quién es titular o propietario de la obra que los empleados
crean: el creadorindividual olaempresa quelo emplea? Larespuesta a esta cuestion no siem-
pre es facil o clara; puede variar mucho de un pais a otro y también en un pais dado segun sea
laleyysegunseanloshechosy circunstancias de una determinadarelacién entre empleadory
empleado. Vamos adarclaridad a este tema acorde lalegislacién colombiana.

De manera general, en Colombia existe una presuncién de cesidon automatica de todoslos de-
rechos de propiedadindustrial y derechos patrimoniales de autor creados porlos empleados,
afavorde susempleadores, consagradaenlaley 1450 de 2011,

Para que esta presuncion pueda operardeben cumplirse los siguientes requisitos:

» Los derechos de propiedad intelectual deben ser creados dentro del marco de las obliga-
ciones deuncontratolaboraly, porlo tanto, debe corresponder a actividades paralas cua-
les se contratd alempleado.

» Elcontratolaboral debe constar porescrito.

Al seruna presunciénlegal, la cesion de derechos es valida asi el contrato laboral no tengauna
clausula expresa acordando latransferencia de derechos.

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 reputacién del
creador) no son transferibles y porlo tanto siguen en poder del autor, aunque la titularidad de
los derechos patrimoniales se haya transferido al empleador.

Aunquelapresunciéndetransferenciade derechos esuninstrumentovalidoy util, siempre esreco-
mendableincluirclausulas de cesidonde derechos de propiedadintelectual expresasenlos contra-
toslaborales, o firmar contratosindependientes de cesion, porrazones de seguridadjuridica, para
poder especificarlos derechos, el territorio o el tiempo. En el marco de un contrato laboral, la pre-
suncionestd atadaalo que ocurracondicho contrato, es decir que, siel contrato laboral se invalida
por cualquierrazdn, ocurriralo mismo conlacesion delos derechos de propiedadintelectual.
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Tenga en cuenta que las cesiones de derechos patrimoniales de autor y derechos de propie-
dadindustrial deben serinscritas ante la Direccion Nacional de Derecho de Autory la Superin-
tendenciade Industriay Comercio, segun sea el caso.

44. ;Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando se subcontrata
unainvencion, una obra con derechos de autor
o undiseno industrial?

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 investigacion,
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 cuestidn de la titularidad de los activos de Pl. 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?

Derechos de propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad in-
dustrial generados en virtud de un contrato de prestacidn de servicios o de trabajo se presu-
men transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere
estapresuncion serequiere que el contrato respectivo conste porescrito.

Derechos de autor. Enlas obras creadas en cumplimento de un contrato de prestacion de servi-
cios, elautoreseltitular originario delos derechos patrimonialesy morales; pero se presume, salvo
pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encar-
gante, enlamedida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales enla época de crea-
ciéndelaobra. Para que opere esta presuncion se requiere que el contrato conste porescrito.

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

» Celebrarunacuerdo porescrito: es preciso convenir quién sera el titularde los derechos de
Plrespectode cualquiermaterial que puedasercreado porunempleado o contratistainde-
pendiente; sise van atransferiry en qué momento; quién tendra el derecho de explotacién;
quiénvaapagarlacreacion; 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 PI. Se sugiere incorporar cldusulas expresas en las cual quede clara
la titularidad (o cesién de derechos).

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

» Incluirclausulas o estipulacionesreferentes ala confidencialidad enlos contratos que se fir-
men con empleados o con contratistas independientes. También debenincluirse cldusulas
de no competenciaenlos contratos de empleo, pues los empleados de hoy puedenserlos
competidores de mafana.

» 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 lasinvenciones que se correspondan con el campo de activi-
dad delempleador; la obligacion del empleado inventor de notificarlas invenciones al em-
pleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones;
los requisitos de confidencialidad y tramitacion de patentes; laremuneracién que habra de
percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes con la
legislacidn nacional de aplicacién en materia de Pl. Se recomiendo llevar “bitacoras o cua-
dernos delinventor”

» Serespecialmente prudentes enlacontratacion externa de productos o servicios deinves-
tigacion y desarrollo (I + D). si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa
que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen
un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su
trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran ala compafiia
todosy cadauno delos derechos respecto alos resultados del proyecto, incluido el dere-
cho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el su-
puesto de que losresultados del proyecto de | + D generen material que pueda quedaram-
parado porderechos de autor. Aparte de loreferente alasinvenciones, enlos acuerdos del
+Ddebenincluirse clausulasrelativas ala concesion de derechos sobre conocimientos es-
pecializados, derechos de autor sobre informesy resultados de lainvestigaciény derechos
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sobre materiales fisicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigacion, como
microorganismos u otros materiales bioldgicos, asi como derechos de Pl sobre cualquier
informacidn de referencia que no sea de dominio publico. Todos estos aspectos habrande
considerarse estrictamente confidenciales.
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La transferencia de tecnologia se realiza normalmente mediante unarelaciénjuridica envirtud
de la cual el titular de una tecnologia patentada o conocimiento técnico vende o concede a
otrapersonafisicaojuridicaunalicencia para utilizar dicha tecnologia o conocimiento técnico.

Estas relacionesjuridicas tienen un caracter esencialmente contractual, lo que significa que quien
transfierelatecnologiaconsiente entransferirlay quienlarecibe consiente enadquirirlos derechos,
elpermisooelconocimientotécnicoencuestiénconformelascondicionesestipuladas. Hayvarios
meétodosy disposicionesjuridicas para transferir o adquirir tecnologia, incluidos los siguientes:

Venta o cesion de los derechos de Pl

Elprimermétodojuridico eslaventa o cesion por el titularde todo o parte de sus derechos ex-
clusivos sobre unainvencion patentadayla compra de estos derechos por otra persona fisica
ojuridica. Cuando se hantransferido todoslos derechos exclusivos aunainvencién patentada,
sinninguna limitacion de tiempo ni otras condiciones, por el titular de lainvencién patentada a
otra persona fisica o juridica, se dice que ha habido una asignaciéon de estos derechos. Estos
principios y caracteristicas también son validos para la asignacion de otros derechos de pro-
piedadindustrial (por ejemplo, marcasregistradas o diseflos industriales).

Licencias

El segundo método juridico consiste enuna licencia; a saber, el titular de una invencién paten-
tada autoriza a otra persona fisica o juridica parallevar a cabo, en el pais por un periodo y unas
condiciones determinadas, uno o mas de los “actos” abarcados porlos derechos exclusivos a
lainvencion patentadaenese pais. Cuando se daeste permiso, se haconcedidouna “licencia”.
Puederecordarse que estos “actos” sonla “fabricacion o utilizacién de un producto queinclu-
ye lainvencion, la fabricacion de productos por un proceso que comprende la invencion, o la
utilizacién del proceso queincluye lainvencidn”.

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

Eltercero delostres métodosjuridicos principales de transferenciay adquisicién de tecnologia se
ocupa de los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refieren en general a cono-
cimientos sobre la manera de hacer algo; los conocimientos adquiridos en una determinada es-
fera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante documentos,
fotografias, proyectos y en general suministro por cualquier medio de la informacién que contie-
nenlos conocimientos. También pueden comunicarse de formaintangible. Un ejemplo podria ser
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el acto de uningeniero de la empresa proveedora de los conocimientos técnicos que explica un
proceso a uningeniero de la parte receptoray a través de dicha explicacion lo entrena para el uso
de esos conocimientos.

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”.

Franquicias

La transferencia comercial de tecnologia también puede tenerlugarenrelacion con el sistema
de franquicias. Una franquicia es una disposicion comercial por la cual la reputacion, informa-
ciontécnicay conocimientos de unaparte se combinan conlainversidon 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 ostentageneralmenteunamarca
registrada, y tiene una decoracién (“look”) o disefio especial del local. La licencia concedida
por el titular para utilizar una marca se combina generalmente con el suministro por este titular
de conocimientos técnicos que adoptan algunaforma determinada: informacion técnica, ser-
vicios técnicos, asistenciatécnica o servicios administrativos relativos ala produccién, comer-
cializacion, mantenimiento y administracién. Véase la pregunta 50.

Venta e importacion de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

Una empresa mixta es una forma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos funda-
mentales de empresamixta: las empresas mixtas patrimonialesy las empresas mixtas contractua-
les. Laempresamixta patrimonialesunarreglo que creaunaentidadjuridica separadaporacuerdo
de dos o mas partes. La empresa mixta contractual podria utilizarse cuando no se necesita esta-
blecer una entidad juridica separada o cuando no es posible hacerlo. Los acuerdos de licencias,
contratos de conocimientos técnicos u otros métodosjuridicos para la transferenciay adquisicion
comercial de tecnologia puedenintegrarse en cualquiera de estos tipos de empresas mixtas.

El proyecto llave en mano

Los acuerdos comerciales paralatransferencia de tecnologia pueden combinarse enun proyecto
llave enmano, enelque unproveedor se encarga delaplanificacidon, construcciony funcionamien-
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todeunaplantaindustrial, fabrica o negocio. Este tipo de proyecto puedeincluir cldusulas amplias
que aseguran que la planta entregada funcionara seguinlas normas acordadas y que el proveedor
suministrara tanto el disefio como lainformacidn técnica necesaria para su operacion.

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 adquisicidon 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 con conocimientos 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 continuaciénlos temas tipicos de las negociaciones que desembocan enla concer-
tacion de un contrato de licenciay que requieren una atencién especial enlaredaccién de sus
disposiciones.

Identificacion de las partes

Uno delos primeros puntos que deben preocuparalos negociadores del contrato de licenciaes
identificar las personas que seran las partes, o, dicho de otro modo, que firmaran el contrato de
licenciay quedaran juridicamente vinculadas con la ejecucion de sus disposiciones. El objetivo
de la descripcidn de las partes en un contrato de licencia es identificar cada una de ellas con |a
suficiente certidumbre para que suidentidad no se conviertaluego entemade controversia.

Tema

Estas disposiciones describen el producto que se fabricara, utilizara o vendera, o el procedi-
miento que se aplicardy a partir del cual se obtendra un producto que a su vez serd utilizado o
vendido. También determinan los derechos de propiedad intelectual incluidos en el acuerdo,
haciendoreferencia al alcance ylos usos autorizados, describen asimismo, los conocimientos
técnicos que se suministrany determinanlosadelantos de unaparte odelaotra,ylas condicio-
nesenqgue una parte pondra estos adelantos a disposicidn de la otra.
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Limitaciones delalicenciay practicas anticompetitivas

La licencia puede tener algunas limitaciones contractuales relativas a actividades permisibles
(fabricar, vender, esferas de utilizacion, etc.), asicomorestricciones territoriales o cuantitativas
olimitaciones delos precios de venta. Elacuerdo delicenciaespecificara, engeneral, qué par-
teenelcontrato de concesidéndelicenciapodrarealizardeterminados actos de explotacidénen
virtud de sus disposiciones, en qué territorio o territorios delimitados, y con qué efectos sobre
las disposiciones contercerosrelativas al licenciante o al titularde lalicencia.

La decisién sobre cadauna de estas cuestiones debe estarreflejada claramente en el contra-
to delicencia. Sin embargo, toda disposicidon que esté en contradiccidn con la prohibicion de
practicas anticompetitivas se consideranula oinvalida.

Explotacion

Las cuestiones que debentratarse enrelacion conlaexplotacidondelproducto comprendenla
calidad del producto ensi, el volumen de produccion, la fabricacion de parte del producto por
terceros que seran autorizados por el licenciante, laimportacion del producto para satisfacer
lademandalocal cuando falte suficiente aportacién en el mismo pais, y la utilizacién de los ca-
nales de distribucion dellicenciante.

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 elacuerdo delicencia.

Solucion de controversias

Las controversiasy susolucidonsoncuestiones que debentratarse enelcontrato. 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 solucion de controversias también abarca dos as-
pectos mas. El primero es el derecho nacional que debe regir el acuerdo. Esta es una cuestion
que debenegociarse, pero podriaserelderechodel paisdellicenciante o deltitulardelalicen-
ciao,amenudo, el pais donde se estarealizando el acuerdo en su totalidad o la mayor parte de
él, porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede
surgirunadisputa. Elsegundo aspecto eselmétodo adecuadoy el foro donde deben solucio-
narse la controversia. Las partes pueden decidir silas disputas deben ser solucionadas porlas
partes, quiza con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o porunjuez. Loimportante
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 la media-
cion, puede agregarse al contrato de licenciauna clausula que designe el Centro de Arbitrajey
Mediacién de la OMPI como el foro para solucionar las controversias. Puede visitarse también
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el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI en http://arbiter.wipo.int/center/

index-es.html.

Duracion del contrato de licencia

Laescalatemporal deuncontrato delicencia - asaber, suinicio, duraciéonyterminaciéon -hade
estar estipulada en el contrato. Puede concederse en licencia un derecho de Pl para un plazo
maximo de vigencia (por ejemplo, el plazo maximo en el caso de patentes es de 20 afios). Tam-
bién pueden concertarse acuerdos de concesién de licencia mas cortos y las partes pueden
reservarse el derecho de finalizar el contrato siocurrenlas circunstancias especificadas.

Otras disposiciones

Ademas de los aspectos previamente sefialados, se sugiere incluir disposiciones claras y de-
talladas sobre varios aspectos clave como:

» Las modificaciones, adaptacionesy mejoras que puedanrealizarse sobre la materia objeto
delalicencia. Estas cldusulas aseguran que tanto el titular del derecho como el licenciatario
tengan una comprension mutua sobre quién tiene el derecho de hacer cambios, y como se
manejaran las versiones modificadas.

» También es importante incluir disposiciones sobre la posibilidad de sublicenciar los dere-
chosotorgados. Esto permite allicenciatario conceder permisos a terceros parausarlama-
teria protegida, lo cual puede ser crucial para maximizar el usoy la distribucién de la misma,
especialmente en el caso de negocios o proyectos que requierenuna amplia colaboracién.

» Pordltimo, elacuerdo debe especificarclaramente silalicencia es exclusivaono.Unalicen-
cia exclusiva significa que solo el licenciatario tiene el derecho de usar la materia protegida
dentro del ambito definido por el acuerdo, excluyendo a todos los demas, incluido el titular
delderecho. Porotrolado, unalicencia no exclusiva permite que el titular del derecho otor-
guelicencias amultiples entidades simultdneamente.

Incluir estos elementos en el acuerdo de licencia no solo proporciona claridad y proteccién
para ambas partes, sino que también puede prevenir conflictos futuros al establecer de ante-
mano codmo se gestionaran estas situaciones.

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

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

» Laconcesiondelicencias puede utilizarse para obtener acceso 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
podria alcanzar.

» Uncontratodelicenciapodriaserunmedio paraque ellicenciante obtengaderechos sobre
las mejoras, los conocimientos técnicosylos productos conexos que el licenciatario ponga
a punto durante el periodo de duracion del contrato; no obstante, el licenciante no podra
exigir siempre esos derechos, ya que en algunos paises hay restricciones sobre lainclusion
de cldusulas de este tipo enlos contratos.

» Unalicenciapuede serun medio de convertirauninfractoren socio o colaborador solucio-
nando litigios en materia de propiedad intelectual sinacudiralos tribunales.

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

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

Losriesgos delaconcesiondelicencias sonlos siguientes:

» Ellicenciatario puede convertirse en competidor del licenciante, reduciendo asilos ingre-
sos por regalias del licenciante debido a la competencia directa. Esto ocurre porque el li-
cenciatario puede tenerventajas en costosy un acceso mas rapido al mercado.

» El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica,
formacidén de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado
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 rdpiday eficazmente los desacuerdos eventuales.

» El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como
fuente deingresos. Estadependencia es alin mayorenelcaso delaslicencias exclusivas en
las que eldesempefioineficazdellicenciatario puede significarque ellicenciante no obten-
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gaingresos porregalias. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situacion es el
establecimiento de disposiciones 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 aumentarlosingresosy los 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 almercado.

» Es posible que las pequehas 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 delicencialas empre-
sastienenacceso aavances técnicos que de otra maneraresultarian dificiles de obtener.

» Lalicenciatambién puede ser necesaria para mantener e incrementar una posicién que ya
estabienestablecidaenelmercado peroqueresultaamenazada pornuevos disefiosomé-
todos de produccion. Los costos que entrafa estar al tanto de los Ultimos avances y ten-
denciaspuedenresultarenormesy accederrapidamente aunanueva tecnologia pormedio
deunacuerdodelicenciapuede serlamejor manera de superar este problema.

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

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

» Cabelaposibilidad de que ellicenciatarioincurraen compromisos financieros para adquirir
unatecnologia que no esta “apunto” para ser explotada comercialmente o que debe modi-
ficarse para satisfacerlas necesidades dellicenciatario.

» Lalicencia de propiedad intelectual puede afiadir un cimulo de gastos a un producto que
no esta respaldado por el mercado. Siempre es interesante afiadir nueva tecnologia, pero
unicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia
conelprecio que puede cobrarse. Sise afladen numerosas tecnologias a un producto, éste
puede convertirse enun producto muy avanzado desde el punto de vista tecnoldgico, pero
demasiado caro deintroduciren el mercado.
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» Laconcesiondelicenciaspuedecrearunadependenciatecnoldgicaenel proveedor, quien
podria decidirnorenovar el acuerdo de licencia, negociar acuerdos de licenciaconlacom-
petencia, limitarlos mercados enlos que puede usarse la tecnologia concedida enlicencia
olimitarlos actos de explotacion permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.

La concesion de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciante
y al licenciatario en caso de que los organismos de control gubernamental consideren que es
perjudicial paralalibre competencia o que se trata de un caso de colusion. Ademas, las licen-
cias son bastante complejasy, si un servicio de consejeria juridica no estudia y examina aten-
tamente todas las cldusulas sustanciales, pueden resultar perjudiciales. No obstante, si se
preparan por adelantado y se cuenta con asesoramiento juridico, las licencias de propiedad
intelectual sonuninstrumento empresarial fundamental que puede beneficiaraambas partes.

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio Util y necesario para introducirse en nuevos mer-
cados. Dentro de las empresas mixtas los participantes suelen tomar posiciones claras enrelacién
con el capital social. El volumen de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien
suele serimportante establecerlineas claras de control de gestidon sobre las decisiones paraque los
resultados sean buenos. Una forma inferior de participacion, que puede o no puede incluir la parti-
cipacion en el capital social, son las alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden a tenerun
porcentaje de fracasosrelativamente elevado. Sinembargo, ofrecen algunas ventajas especificas.

Ventajas de las empresas mixtas

» Acceso a Nuevos Mercados: Las empresas mixtas permiten que las empresas ingresen a
nuevos mercadosyregiones geograficas, aprovechandola presenciay el conocimientolo-
caldesusocio.

» Recursos Compartidos: Los socios pueden compartir recursos, como capital, tecnologia,
infraestructuray personal,lo que reduce los costosy aumentala eficiencia.

» Riesgo Compartido: Al trabajar juntos, las empresas pueden distribuir los riesgos financie-
rosy operacionales, disminuyendo elimpacto de posibles pérdidas.

» Aumento de la Capacidad Competitiva: la combinacion de las fortalezas y capacidades de
ambas empresas puede mejorar la competitividad en el mercado, permitiéndoles ofrecer
productosy servicios de mayor calidad.
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» Innovaciény Desarrollo: Las empresas mixtas pueden fomentar la innovacién al combinar
diferentes experiencias y conocimientos, lo que puede llevar al desarrollo de nuevos pro-
ductosytecnologias.

» Cumplimiento Regulatorio: Colaborarconunaempresalocal puede facilitarel cumplimien-
to delasregulacionesyleyeslocales, ayudando a evitar problemaslegalesy burocraticos.

» Economias de Escala: Aloperar conjuntamente, las empresas pueden beneficiarse de eco-
nomias de escala, reduciendo costos unitarios a medida que aumentan la producciony las
operaciones.

» Mejora de laReputacidn: Asociarse con una empresa reconocida puede mejorar la reputa-
cionylacredibilidadenelmercado, lo que puede atraeramasclientesy socios comerciales.

» Acceso a Conocimientos y Experiencia Local: Un socio local puede proporcionar conoci-
mientos valiosos sobre el mercado, las costumbres y las practicas comerciales, facilitando
unamejor adaptaciény éxito enlaregion.

En general, las empresas mixtas pueden ser una estrategia muy efectiva para expandirse, in-
novary competir en nuevos mercados. Al compartir recursos y riesgos, las empresas pueden
lograr beneficios mutuosy un crecimiento sostenido.

Desventajas de las empresas mixtas

Apesarde susventajas, las empresas mixtas presentan algunas desventajas que se deben te-
nerencuenta:

» Conflictos de Intereses: Las partes involucradas pueden tener diferentes objetivos y priorida-
des, loque puede generar conflictosy desacuerdos sobreladirecciony gestionde laempresa.

» Gestion Compleja: La estructura de gestion puede sermas complejadebido alanecesidad
de coordinarentre distintas culturas organizacionalesy estilos de administracion.

» Riesgo de Divulgacién de Informacion: Compartir conocimientos técnicos y secretos comer-
cialespuederesultarenelriesgo de divulgacidonno autorizada o usoindebido de lainformacion.

» Dependencia Mutua: Las partes dependen unas de otras para el éxito del proyecto. Siuna
parte no cumple con sus obligaciones, puede afectar significativamente el rendimiento de
laempresa conjunta.

» Costosy Tiempo: El establecimiento y la gestion de una empresa mixta pueden ser costo-
sosyllevartiempo considerable, desde lanegociacidninicial hastala operacidn diaria.

» Problemas Legalesy Regulatorios: Las empresas mixtas pueden enfrentar complicaciones
legales y regulatorias, especialmente cuando operan en diferentes paises con diferentes
legislaciones.

» Distribucion de Beneficios: La distribucion de beneficios y responsabilidades puede serun
punto de contencidn, ya que todaslas partes quieren asegurarse de que obtienenunaparte
justa del éxito delaempresa.
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» Falta de Control: Cada socio puede tener menos control sobre la empresa conjunta que si
operarade maneraindependiente, lo que puede serun desafio enlatoma de decisiones.

Comprender estas desventajas es esencial para que las empresas puedan tomar decisiones
informadas sobre laformacidon de empresas mixtasy gestionarmejorlosriesgos asociados.

El “precio” o “costo” de la adquisicion de propiedad intelectual depende de determinados
factores, entre ellos el caractery duracion de los derechos de propiedad intelectual, y la tec-
nologiay poderrelativo de negociacion de las partes. Quienva a trasferirrealiza unavaloracion
cuidadosaenfunciondelatecnologiaodelanecesidad que setiene deella, delastecnologias
alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnoldgico y de la produccion y
rentabilidad probables de la tecnologia que puede transferirse. También realiza proyecciones
especificas sobre la produccién y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros
posibleslicenciatarios o receptores de tecnologia.

Elposible receptor de latransferencia evallalos pagos totales que debera efectuar para con-
seguir una determinada tecnologia y los futuros progresos de esta tecnologia, y los compara
con la rentabilidad de la empresa a lo largo de un determinado periodo. El receptor también
evallaestospagosenrelacionconlos costosdelatecnologiaoconlospagosalternativosrea-
lizados portransacciones semejantes. Véase masinformacién sobre lavaloracién de los dere-
chos de propiedadintelectual enlapregunta72.

Unaremuneracion monetaria directa por derechos de propiedad intelectual o por tecnologia

puede adoptar distintas formas:

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

» Regalias: pagos calculados posteriormente y recurrentes, cuyo importe se determina en
funcion de la utilizacion o resultados econémicos (unidades de produccién, 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 remuneracion 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-
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sos podrian combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de lalicencia o receptorde la
tecnologiapuede preferirhacerunpago globalenlugarde unaformau otraderegalia. En otros
casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnologia la oportunidad de
pagarregalias porunidades de produccion enlugar de hacerlo porventas. Las tasas por servi-
ciosy asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o
negociarse amedida que se prestanlos servicios.

Lafranquiciapuede considerarse comounarreglo enelque unapersona (el franquiciador) que
ha preparado un sistema para llevar a cabo un determinado negocio, permite a otra persona
(el franquiciado) utilizar este sistema de conformidad con las condiciones del franquiciador, a
cambio de una remuneracion. La relacidn es continua, porque el titular de la franquicia actula
de conformidad conlas normasy practicas establecidas por el franquiciadory vigiladas por él
y con su asistenciay apoyo continuo.

Porconsiguiente, lafranquicia estarelacionada conunsistema porel cualelfranquiciadordalicen-
ciaaltitularparaexplotar. El sistema esunconjunto de disposiciones que comprende derechos de
Pl relacionados con una o mas marcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, in-
vencionesy obras protegidas porderechos de autor, junto conlos pertinentes conocimientos téc-
nicos y secretos comerciales, todo lo cual se explota para vender mercancias o prestar servicios
alos usuarios finales. Ademas, el sistemaincluye factores que contribuyen al éxito de un negocio,
como recetas y métodos de preparar comida, disefio de los uniformes de los empleados, disefio
delos edificios, disefio del embalaje, y administraciony 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 enunlugar determinado, 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 prestara asistencia continua al titular de la franquicia para esta-
blecer, mantenery promoverlaunidad de franquicia. Esto comprende la actualizacion dela
informacion pertinente a medida que el franquiciador desarrolla técnicas nuevas y mejores
paraelfuncionamiento delaunidad de franquicia. El titular de lafranquicia, por su parte, tie-
ne la obligacién continua de pagar derechos al franquiciador por la utilizacién del sistema
concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestacion de servicios
continuos de gestion.
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» 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 querigenlaconductadeltitulardelafranquiciaenrelacidnconella.

Laconcesiéndelalicenciade unamarcaregistrada es generalmente una condicién basica del
acuerdo de franquicia. Enlos acuerdos de franquicia, el grado de control del titular de lamarca
registradaes generalmente superioral de los acuerdos normales de concesiénde licencias de
marcas registradas.

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 conozca las caracteristicas del nuevo producto. Una empresa de montaje
quiza desee saber si un proveedor puede cumplir una especificacién 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 deseard mantener el control.

La solucidén es conseguir que la empresa a la cual se divulgara la informacién confidencial fir-
me un acuerdo de confidencialidad, lamado a veces acuerdo de no divulgacién. Un acuerdo
de no divulgacién es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada in-
formacidn, excepto enlas condiciones estipuladas en el contrato. Los inventores o empresas
recurrenamenudo alos acuerdos de no divulgacién cuando compartenconterceros susideas
comerciales, sus prototipos de un producto innovador u otra informaciéon confidencial. Esto
se hace amenudo cuando se exploranlas posibilidades de fabricar, disefiar o comercializar un
producto dado en colaboracidn con otras empresas, al negociar acuerdos de concesion de
licencia o al buscarfinanciacion para desarrollarun producto o aplicarun plande negocios.

Acuerdos de no divulgacion

Un acuerdo de no divulgacion comienza declarando claramente quién posee lainformacion (el ti-
tular), la empresa que la recibe (el receptor), y el propdsito de la transmision de la informacidn (el
propdsito permitido). Tras definiren qué consiste lainformacion confidencial, figuran las denomi-
nadas excepciones ala confidencialidad, es decir, unalista de acontecimientos que permiten que
el secreto pase a ser de dominio publico, porlo que el receptor ya no esta obligado a cumplir con
las condiciones del acuerdo de no divulgacion. Sinembargo, el receptor no debera serla persona
que publique lainformacién en primerlugar.
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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(comunicarselaacualquier persona gue no necesite accederalainformacion).

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

Unavez que el receptor ha firmado el acuerdo de no divulgacidn, el titular puede comunicarla
informacion con mayor tranquilidad.

Cuando utilizar un acuerdo de no divulgacion

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

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

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

A pesar de la proteccidnjuridica, los secretos comerciales que hayan sido publicados no po-
dran “volver a ser secretos”. Aunque el titular del secreto recurra alos tribunales y obtenga una
indemnizacion por los dafios sufridos, ello no hara volver las cosas a su estado original. Sus
competidores podranutilizarlibremente lainformacion secreta que tantole costé obtener. Por
ello, lo mejor serd asegurarse de que, ante todo, su secreto sera mantenido confidencial.

Los acuerdos reciprocos de no divulgacion

Aveceslainformacién fluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamentein-
formacidn confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo
de no divulgacién reflejara entonces con claridad este arreglo especificando la informacion
confidencial que esta compartiendo cada parte.
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Puedenconcederselicencias de marcascomodisposicionesaccesoriasapatentesylicencias
sobre conocimientos técnicos, o separadamente de ellas. Entre las disposiciones particulares
delamayoria delaslicencias de marcas registradas pueden citarse las siguientes:

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

» Numero de titulares de licencia. Seraimportante para el titular de licencia saber cuantos ti-
tulares mas se asignaran al servicio del 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.

» Control de calidad. Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo registrado de usuario
hayunadisposicionestipulando que el titulardelalicenciano utilizaralas marcas en produc-
tos que no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciante. Las disposiciones sobre
el control de calidad estipulardn que el usuario recibird confidencialmente todas las espe-
cificaciones, datosy conocimientos técnicos dellicenciante para poder cumplirlas normas
prescritas de calidad. Lavigilancia de esta cldusula obligard normalmente al usuario a enviar
productos de muestraallicenciantey apermitirinspecciones delafactoriay almacenesdel
usuarioy delos métodos de produccién, materiales utilizados, almacenamientoy envasado
de los productos acabados. El acuerdo permitira al usuario eliminar los productos que no
cumplanlanormade calidad, enelcasode que nollevenlamarcaregistrada.

» Comercializacion. La licencia designara el territorio en el que se utilizara la marca. La licencia
contendra generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado, asi
comodisposicionesparaqueellicenciante se mantengafueradelterritoriodelicencia. Elmate-
rial publicitario utilizado por el titular de lalicencia puede precisarla aprobacion dellicenciante.

» Disposicionesfinancieras. Ademas de exigirunos derechos oregalias porelpermiso de uti-
lizar las marcas registradas, el licenciante puede también pedir pagos por los servicios de
personas expertas parainstruiralos empleados deltitulardelalicencia sobrelos materiales
necesarios para alcanzarlas normas prescritas de calidad que exige lalicencia o para cues-
tiones de publicidad. También puede haber disposiciones para asignar el costo del proce-
dimiento de muestreo. Por Ultimo, se pide generalmente al titular de la licencia que lleve li-
brosyregistros detallados de las ventas de los productos conlamarca.

» Infracciones. Se exige normalmente allicenciante que informe sobre todoslos pormenores
de lasinfracciones que puedan ocurrir, y el licenciante tomara generalmente la iniciativa en
todoslos pleitos porinfraccion.
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Enelcasodelos contratos de edicidn, el titular del derecho de autor no necesita nigeneralmen-
te desea perder los derechos de autor, ni tampoco el derecho de controlar la publicacion de la
obra. Eltitulardel derecho de autor, al concertarun contrato de edicién, se limita generalmente a
restringirel ejercicio delderecho alaobraque debe publicarse, ylorestringe enlamedidanece-
saria para que el editor pueda utilizar la obra. Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos de
autorno cambia, sino que sigue en poder del autor o demas titulares del derecho de autor.

Uncontrato de edicionesunacuerdo entre el titular de una obralliteraria (autor o no) y un editor,
donde el autorotitularautoriza al editora publicar, propagary distribuir su obra. El éxito de este
contrato depende delaclaridady el entendimiento mutuo sobre sus obligacionesy concesio-
nes. Entre otras las clausulas ateneren cuentason:

» Numero de Ediciones: Lalegislacion colombiana establece que, sino se especificaelnimero
de ediciones, se asume que el editor puede publicarsolola edicidon convenida o, en su defec-
to, una sola edicidn. La autorizacién para una forma de utilizacion de la obra no se extiende a
otras formas, y los derechos otorgados deben serinterpretados de manerarestrictiva.

» Numero de Ejemplares: Si no se especifica en el contrato, cada edicidn se considera que
constade tresmilejemplares. El editorpuede imprimirhastaun 5% adicional para cubrirda-
flos o pérdidas en el proceso deimpresion.

» El autor tiene el derecho de verificar el nimero de ediciones y ejemplares impresos, asi
comolasventasyotrasdistribuciones, aunque nohayunaregulacionclarasobrecémo ejer-
cereste derechoenausenciadeunacuerdo especifico.

» Condiciones Econdmicas: Laremuneracidon del titular debe ser claray detallada, incluyen-
do el monto, la modalidad de pago y el precio de venta de los ejemplares. En ausencia de
estipulacion, se presume que el titular recibe un 20% del precio de venta al publico de los
ejemplares editados, calculado sobre el valorbruto (incluidos impuestos) y el total de ejem-
plares editados, no vendidos.

» FijaciondePrecios: Enausenciade pacto expreso, eleditor fijalibremente el precio de venta
al publico.

» Entrega de Originales: El plazo de entrega del original y las condiciones de entrega deben
ser claros. Omitir esto implica la entrega inmediata al firmar el contrato. Para obras previa-
mente editadas, los originales pueden sercopiaslegibles; parainéditas, debenserencopia
mecanograficaadoble espacio.

» Plazos para Ediciones: Las ediciones debeniniciarse dentro de los 2 meses siguientes a la
entrega de originales o al agotarse la edicion anterior. La terminacién debe ser en el plazo
estrictamente necesario segun el contrato.
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» Causales de Terminacion del Contrato de Edicidn: Venta de Todos los Ejemplares Autoriza-
dos, incumplimiento de Pago de Regalias, muerte o incapacidad del autor, bajas ventas, si
después de cinco afios no se ha vendido mas del 30% de los ejemplares, el editor puede
terminar el contrato y liquidar los remanentes a un precio reducido, ofreciendo al titular la
opciodn de comprarlos ejemplaresrestantes conun 40% de descuento.

» El editor puede exigirjudicialmente el retiro de circulacién de ejemplares fraudulentos du-
rante la vigencia del contrato. El autory sus causahabientes también tienen este derechoy
pueden ejercerlojunto con el editor o separadamente.

» Sera nulo cualquier acuerdo en el que el autor comprometa de manera general o indeter-
minada su produccién futura o se obligue a restringir su produccioén intelectual y cualquier
pacto que establezca un plazo superior a seis meses para que el editor liquide y pague las
regalias al titular cuando estas se fijan en proporcion alos ejemplares vendidos.
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Un plan de negocios consiste enun mecanismo destinado a asegurar que los recursos o acti-
vosdeunaempresase utilicende modorentable entodas sus actividades a fin de desarrollary
manteneruna ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan
de trabajo que asegurara su éxito, mientras que para una empresa que ya esta en marcha, le
ofrece un panorama de la situacion general de la empresa, de cOmo se esta orientando y de
coémo tiene previsto cumplir sus objetivos para alcanzar y/o mantener su éxito.

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

» Determinarlaviabilidad de suidea comercial o plan de exportacién. 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 afinanciaciény ayudainiciales. Losinversoresy prestamistas precisan planes
de negocios bien formulados y realistas. Estos no suelen serlo, y no sorprende por lo tanto
quecercadel 80 % delosplanesdenegocios que se presentanalosinversoreseincubado-
ras de empresas seanrechazados.

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

» Establecerunanorma o base de comparacion que permita evaluar toda 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 planificacion y un compro-
miso considerable. Al igual que con toda nueva operacién comercial, la decisién de exportar
debe contemplarse como una inversion empresarial a largo plazo mas que como un objetivo
de beneficios acorto plazo. Laelaboracidn deunplaninternacional de negocios constituye un
paso esencial para determinar si un producto esta listo para su exportacioén, 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.

Los conocimientos innovadores y la expresion creativa de ideas son el motor de las empresas
exitosas en el siglo XXI. Proteger esta creatividad contra la divulgaciéninvoluntaria o el uso no
autorizado por parte de competidores es crucial para mantener unaventaja competitiva. Ade-
mas, para lanzar una empresa, es esencial contar con recursos como una red de contactosy
fuentes de financiamiento.

Elsistema de protecciéon de la propiedad intelectual (Pl) es una herramienta vital para:

» Mantenerarayaalos competidores desleales.

>

» Establecerrelaciones soélidas con empleados, consultores, proveedores, sociosy clientes.
» Recaudarfondos para el crecimiento delnegocio.

» AtraerInversiones: Paraatraerinversores, se necesitaun plan de negocios de alta calidad que
refleje objetivamente el potencial del negocio. Se debe demostrar que: Hay demanda para
el producto en el mercado; el producto es superior a los de la competencia, silos hay; se han
tomado medidas para evitar el éxito de los competidores desleales; se han tomado medidas
para asegurar que el producto esinnovadory unico (una patente, o los resultados de unabus-
gueda de patentes confiable, puede serlamejor prueba de que laidea es novedosa).

» Diferenciar el Producto: El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio son
esenciales paradiferenciarel productodelacompetencia. Sedebe elegircuidadosamente
y explicarenelplande negocios las medidas pararegistrarlos.

» Informacion Confidencial: La informacion comercial confidencial, como datos de produc-
cién, invenciones secretas y conocimientos técnicos, financieros y de comercializacion,
puedenserlaventajacompetitiva principal de muchasempresas. Es crucial que losinverso-
res sepan que laempresa tiene informacion valiosa, conocida como secretos comerciales,
y que se han tomado medidas adecuadas para protegerla de empleados y competidores.
Dehecho, elplande negocios debe sertratado comoun documento confidencial, compar-
tido solo bajo acuerdos de no divulgacién.

Enresumen, sila propiedad intelectual es un activoimportante para un negocio (como paten-
tes, tecnologias patentables, disefios industriales, secretos comerciales, marcas registradas
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o derechos de autor), debe ser un elemento clave del plan de negocios. Al revisar los activos
de la compafiay sus oportunidades comerciales, se deben incluir tanto los activos tangibles
(fabricas, equipos, capital)comolosintangibles, ya que estos Ultimos son cadavezmas crucia-
les para el éxito comercial. Demostraruna gestion diligente de los activos de Pl sera clave para
convenceralosinversores del potencial de laempresa.

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

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

Sibienhay algunas empresas que hanincorporado sistemasy procedimientos complejos para
identificar, protegery gestionarlos activos de Pl a medida que se van creando, hay un nimero
sorprendentemente elevado de empresas que no lo han hecho. Algunas tienen sistemas para
gestionarlos derechos de Pl que puedenregistrarse (invenciones patentablesy marcasregis-
trables, por ejemplo), pero se encuentran con problemas cuando miembros del personal va-
liosos abandonan la empresa, llevandose consigo conocimientos no documentados. Incluso
enlas empresas que son “conscientes de la PI”, es preciso revisar conregularidad los sistemas
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, ;tiene usted
el derecho de utilizarlos?

» Debidadiligencia. ;Es suempresatitularo posee unalicencia parautilizartodaslas tecnolo-
gias requeridas para sus productos? ;Esta su empresainfringiendo los derechos de Pl aje-
nos o cabe la posibilidad de que los infrinja?

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

» Ejerciciodelosderechos. ;Sabe usted sialguien estainfringiendo sus derechos dePI? ;De-
beriausted adoptar medidas para detener o impedirlainfracciéon?
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Diferentes tipos de auditoria de la Pl

Una auditoria de la Pl estard adaptada a las necesidades precisas de suempresa, pero en ge-
neral estad diseflada paraidentificaractivos de Pl existentes, garantizarla proteccidénadecuada
(como los conocimientos técnicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revi-
sarsistemas paralagestion continua de los activos de Pl, desde su creacién hasta su extincién.

Figuranacontinuaciénejemplos delas diferentes formas en que puede realizarse una auditoria
sobre Pl

» Una empresa naciente deseara generalmente obtener la proteccidon apropiada para sus
tecnologias esenciales y/u otros activos de PI. Establecer sistemas para identificar la Pl en
una etapatempranadelavidade unaempresa puede tambiénaumentarlos beneficios que
obtengadesuPlI.

» 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
contemplandola posibilidad de vender activos de Pl esenciales.

» Una empresa que se dedica a la exportacion tendra que centrar su auditoria en garantizar
una proteccion eficaz en funcion de los costos de sus activos de Pl en los mercados de in-
terés, identificando las oportunidades de crear alianzas estratégicas sobre labase de la PI,
actividades de comercializacidon conjunta, acuerdos de produccidn conjunta, concesion
delicencias, franquiciasy, posiblemente, laventa de los activos de PI.

Herramienta de la OMPI de Diagndstico de la Propiedad Intelectual:

LaHerramienta de Diagndstico de Propiedad Intelectual (OMPI) es una herramienta gratuita desa-
rrollada porla OMPI (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual) que ayuda alas empresas
aidentificar sus activos de Pl. Através de una serie de cuestionarios personalizados, la herramien-
ta evallalas necesidades especificas de laempresay genera uninforme conrecomendacionesy
orientaciones sobre como mejorarlacompetitividad del negocio mediante eluso adecuado dela
propiedadintelectual. (visite laherramientaen el enlace: https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/)

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.
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Lainvestigacion de mercado comprende todos los métodos que utiliza una empresa para deter-
minar qué mercados extranjeros tienen las mejores posibilidades para sus productos. Los resultados de
esta investigacion informan a la empresa sobre los mayores mercados existentes para sus pro-
ductos, los mercados de crecimiento mas rapido, las tendencias y perspectivas de mercado, las
condicionesy practicas delmercadoylasempresasy 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
investigacién 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 si la marca que
usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Des-
cubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisién de introducirse en un merca-
do, puede cambiar su estrategia de comercializaciony puede obligarle a utilizar una marca di-
ferente paraese mercado.
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59.;Cuales son las diversas formas de
introducirse en un mercado de exportacion
y como contribuye a ello la propiedad
intelectual?

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

Exportaciondirecta

Elfabricante o exportador se encarga de todo el proceso de exportacion, desde identificar al
cliente hasta cobrarlos pagos. Laempresa quizd deba crearun departamento de exportacion
independiente conlafinanciacion necesaria pararealizar esas actividades.

Lasventajassonenquelaempresa:

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

» Desarrollaunarelacion mas estrecha con el comprador extranjero.

Losinconvenientes son que:

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

» Elexportador quiza se exponga aunriesgo masdirecto.

PROCOLOMBIA es la organizacion encargada de promover el turismo, la inversién extranjera
en Colombia, las exportaciones no minero energéticas y laimagen del pais. A través de su red
nacional e internacional de oficinas ofrece apoyo y asesoria integral, entre otros, alos empre-
sarios que desean exportar desde Colombia mediante servicios o instrumentos orientados a
facilitareldisefioy ejecucidnde su estrategiade internacionalizacion que buscalageneracion,
desarrolloy cierre de oportunidades de negocio. Para mas informacion consulte https://pro-
colombia.co/en

/M9 //


https://procolombia.co/en
https://procolombia.co/en

La clave parala Propiedad Intelectual

Exportacionindirecta

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

Lasventajas paralaempresasonlas siguientes:

» Puede concentrarse 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

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

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

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

Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociacion entre la empresa exportadora y la
empresaimportadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elementos:
capital, transferencia de tecnologia, inversion, produccién 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 mixtas pueden distribuir los
costos, mitigarlosriesgos, ofrecerconocimientosy pormenores sobre elmercadolocaly con-
seguiruningresofacilenelmercado. Los paises en ocasionestienenleyes quereglamentanlas
empresas mixtas.

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-
cas, derechos de autor, o conocimientos tecnoldgicos protegidos como secreto comercial,
aunaempresa extranjera por una tasa Unica o regalias. La concesidn de licencias ofrece unin-
greso rapido a otro mercado. Se permite lainversion de capital, y larecuperacion se realiza en
generalmas deprisa, perola concesidonde licencias supone perder el control de la produccién
y comercializacidn, y compartirinevitablemente los conocimientos tecnoldgicos con el titular
delalicencia, amenos que esto esté explicitado en el contracto.

Produccionenotro pais. Unaempresatalvezquierainstalarunaplantadefabricacionenunmer-
cado extranjero destinatario, para reducir el costo del transporte, evitar aranceles prohibitivos,
abaratarlos costoslaboralesylos costos delosinsumos o bien obtenerincentivos del Estado.
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Como ejemplo, tenemos la empresa Alvalley que elabora correas para perro. Exportar le per-
mitid a la empresa entender que el mercado exterior valora el disefio, su mayor diferenciador,
pueslas correas sonelaboradas a mano por20 familias de artesanos en Caucay Valle del Cau-
ca. Dentro de los paises que compran el producto estan: Estados Unidos, Filipinas, Inglaterra,
Italia, China y Australia. Cada paso fue un aprendizaje sobre el comercio exterior. Ajustaron el
producto alademandainternacional pensandoenlasalud, comodidady aparienciade cacho-
rros, perros de razas pequenas, medianas y grandes, usando materiales de alta calidad, dise-
fados para disminuirel desgaste y hacerlos mas resistentes.

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

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

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

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de examinar estas cuestiones, debemos definir qué se entiende por el “agotamiento” de
los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de
los derechos de propiedad intelectual. Expuesto de forma sencilla significa que una vez que un
producto protegido porunderecho de propiedadintelectual ha sido comercializado porsuem-
presa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de la explota-
cioncomercial sobre este producto dado se han “agotado”. Aveces estalimitacion se denomina
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también la “doctrina de la primera venta”, puesto que algunos de los derechos de explotacién
comercial sobre un producto dado finalizanconlaprimeraventa del producto. Salvo quelalegis-
lacién disponga especificamente lo contrario, su empresa no podra controlar u oponerse a los
actos posteriores dereventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial porterceros.

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

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 agotalos derechos de propiedad inte-
lectual sobre ese producto. La cuestion pasa a ser pertinente en los casos de la denominada
“importacionparalela”. Laimportacidonparalelaeslaimportacionde productosfueradelosca-
nales de distribucién negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido
mediante PI. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una
conexidoncontractual conlaparte que efectialaimportaciéonparalela, 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 distribucion
“paralelos” no estan controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedad inte-
lectual. Pueden estarenvasados o etiquetados de forma distinta.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcién del con-
cepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importacion. El
concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar la explotacion
comercialde productos puestos enelmercado nacional pordicho titularo con suconsentimiento,
siempre que los productos sigan estando en el mercado nacional. No obstante, el titularde los de-
rechos de Pl (o sulicenciatario 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 regional, tras la primera venta del producto
protegido por propiedad intelectual realizada poreltitularde los derechos o con suconsentimien-
to, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos,
no sélo a escalanacional, sino en todalaregidn. Yano puede haber oposicion alasimportaciones
paralelasdentrodelaregidonsobrelabase delosderechosdePl, perosipuede haberlaenlafronte-
rainternacionaldelaregionconpaisesexterioresalamisma. Siunpaisaplicaelconcepto de agota-
miento internacional, los derechos de propiedad intelectual se agotan unavez que el producto ha
sidovendido poreltitularde los derechos o con su consentimiento en cualquierlugar delmundo.

En Colombia aplica el agotamiento internacional. Las oficinas nacionales de Pl o los agentes
o0 abogados que se ocupan de dicho dmbito en otros paises estaran en condiciones de infor-
marle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para cada tipo de derecho de
Plenlos paises que leinteresen austed.
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El agotamiento de los derechos de Pl y sus efectos enla estrategia de ex-
portaciony de determinacion de precios

Muchas empresas tienen precios diferentes para un determinado producto en diferentes pai-
ses, que dependen, entre otros factores, del poder adquisitivo de la poblacion. Por ello, siun
determinado producto fabricado y vendido por suempresa, o por otraempresa que tiene una
licencia concedida por usted, esta disponible a un precio inferior en otro pais, alguien podria
tener la tentacién 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 estd vendiendo su
empresa. Este tipo de practica seria aceptable si su pais aplicara el principio de agotamiento
internacional de los derechos de PI, explicado anteriormente. La posicion de un pais respecto
al agotamiento internacional y las importaciones paralelas puede por consiguiente repercutir
enla estrategia de exportaciény de determinacién de precios que usted adopte.

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

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

» Lo cercaque esté ellanzamiento del producto;

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

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

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

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

Sisolicitala proteccion demasiado pronto

Solicitarlaproteccidnde patente envarios paises puede resultaronerosoy esimportante noiniciar
el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastara mucho dinero en tasas de solicitud, costos
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de traduccidn o de mantenimiento en una etapa innecesariamente temprana de la comercializa-
cién. Una forma de retrasar la necesidad de pagar las tasas nacionales de solicitud, los costos de
traducciony de mantenimiento de patentes es utilizando el sistema de solicitudesinternacionales,
llamado Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (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.

En primer lugar, para los derechos de Pl que requieren registro o concesion (como las patentes,
marcasy disefiosindustriales) se aplica un principio muy sencillo enla mayoria de los paises: ob-
tiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina sistema
del“primersolicitante”. Porlo tanto, esperardemasiado tiempo puede significar que otra perso-
na, que ha estado trabajando en el mismo problema técnico y ha encontrado una soluciénidén-
ticaosemejante, puede solicitar proteccionparalamismainvencionantes de que ustedlohagay
obtenerlos derechos exclusivos. Delmismomodo, enelcaso delas marcas, sumarcaengeneral
no podraregistrarse si se consideraidéntica o similar aunamarca protegida por otros.

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

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando
ya ha solicitado la proteccidn en el mercado nacional. Esto esta relacionado con lo que suele
denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre la base de la solicitud
ordinariade underecho de propiedad industrial presentada porun determinado solicitante en
un pais, el mismo solicitante, en un periodo de tiempo especificado (de 6 a 12 meses segun el
tipo de derecho de Pl) puede solicitar la proteccion en la mayoria de los demas paises. Estas
solicitudes posteriores se consideraran como si se hubieran presentado el mismo dia de Ia
primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situacién prio-
ritaria respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invenciéon o dibujo o modelo pre-
sentados después de lafecha de la primera solicitud. En el caso de las patentes y los dibujos o
modelos industriales, las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que haya con-
cluido el periodo de prioridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y porlo tanto
quizéa se considere que no cumplen el requisito de novedady no se concedan.

8 Algunos paises prevénun plazo de gracia que permite alosinventores o disefiadores divulgar, publicar o exponer

suproducto protegido entre seisy 12 meses antes de presentaruna solicitud, sinque lainvencién o el dibujo o mo-
delo pierdasucaracterde novedad
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El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas practicas al solicitante que desea ob-
tener proteccion en varios paises, pero también establece una fecha limite clara. Las ventajas
practicas consisten en que no se exige la presentaciéon de todas las solicitudes en el pais de
origen del solicitante y en otros paises al mismo tiempo, puesto que hay un periodo de seis 0
12 meses para decidir en qué paises se necesita proteccion. El solicitante puede aprovechar
ese periodo para organizar las medidas necesarias que aseguren la proteccién enlos diferen-
tes paises deinterésy explorar las posibilidades de comercializacion del nuevo producto. Por
otrolado, para poder obtenerla proteccion en otro pais el solicitante tiene que cumplir estric-
tamente la fechalimite establecida en el plazo de prioridad.

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

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

» Enelcasodelosdisefiosindustriales, existe en Colombia un plazo de prioridad de seis me-
ses desde la fecha de presentacion de la primera solicitud que pedia la proteccion de un
disefioindustrial en otros paises.

» Enelcasodelasmarcas,también se aplicaunplazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestidn de elegir el momento adecuado para la solicitud o registro también se plantea con
los derechos de autor en los paises en que se dispone de registro. Al existir ventajas practicas
considerables pararegistrarlos derechos de autor cuando exista esa opcion, es muy aconseja-
ble hacerlo lo mas pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportar el producto
protegido). Ademas, para determinados productos también es muy recomendable registrar sus
obras protegidas mediante derechos de autor con una sociedad de gestion colectiva. Siesto lo
hahecho ensu propio pais, es probable que su organizacién nacional de gestion colectiva tenga
acuerdos con sus contrapartes de otros paises para garantizar una distribucién equitativa de las
regalias recabadas porlas obras de sus miembros protegidas por derechos de autor.
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Hay basicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la proteccidon de los derechos
de Plenotros paises®.

La via nacional

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

La viaregional

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

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

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

» LaOficinade Marcas del Beneluxy la Oficina de Dibujosy Modelos del Benelux (parala pro-
teccidndelas marcasylos dibujos o modelosindustriales en Bélgica, los Paises Bajosy Lu-

xemburgo): www.boip.int

? Los parrafos que figuran a continuacién serefieren a patentes, marcasy dibujos o modelosindustriales. Para obte-
nerinformacidnsobrelaprotecciéondelos derechos de autoren el extranjero, véase lapregunta 66
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» La Oficina Eurasiatica de Patentes (para la proteccién de patentes en paises de la Comuni-
dad de EstadosIndependientes): www.eapo.org.

» La Oficina Europea de Patentes (paralaproteccionde patentes entodoslos paises parte en
la Convencidn Europea de Patentes, actualmente 27 paises). Puede obtenerse mas infor-

maciéonenwww.epo.org.

» Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) (gestionalos derechos de las
marcas, modelos y dibujos de la UE, el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los
Derechos de Propiedad Intelectual y la Base de Datos de Obras Huérfanas): https://www.
euipo.europa.eu/es

» LaOficinadePatentesdel Consejo de CooperaciondelosEstados Arabes del Golfo (parala
proteccién de patentes en Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omany
Qatar): www.gccpo.org

La viainternacional

Los sistemas de presentacion y registro internacional administrados por la OMPI simplifican
considerablemente el proceso de solicitarla proteccidon de la propiedad intelectual simultdnea-
mente enun gran nimero de paises. Enlugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos
idiomas, los sistemas de presentacion y registro internacional le permiten presentar una unica
solicitud, en un sélo idioma, pagando Unicamente una tasa de solicitud. Estos sistemas de pre-
sentacidn internacional no sdlo 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
proteccioéninternacional (en el caso de las patentes, el PCT le da a su empresa mas tiempo para
analizar el valor comercial de su invencidn antes de pagar tasas nacionales en la fase nacional).
Los sistemas de protecciodn internacional administrados por la OMPI incluyen tres mecanismos
de proteccion diferentes paralos derechos especificos de propiedadindustrial.

» Sistema parala presentacioninternacional de solicitudes de patentes establecido mediante
el sistema del Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT), es el sistema mundial
parala presentacion multiple y simplificada de solicitudes de patentes.

» Registrointernacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid.

¢Desea usted proteger su invencidn en varios paises? En ese caso, deberia considerar las 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, usted
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puede solicitar la proteccion de patente para una determinada invencion simultaneamente en
todoslos paises que sean Parte Contratante en el PCT (158 Estados endiciembre de 2024).

Una ventajaimportante del PCT es que se dispone de 18 meses mas, es decir un total de 30 me-
ses, enlugardelos 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
obtenerproteccionenellos. De este modo se aplaza el pago delas tasas nacionales de solicitud
y delos costos de la traduccidn enlos correspondientes idiomas nacionales, lo cual ofrece alos
solicitantesunmargen de maniobrade hasta 30 meses. Alalarga, habra que sufragarel costo de
las traducciones adicionales, pero no hasta que hayan transcurrido 18 meses mas que los meses
previstos enun procedimiento que norecurra al PCT, y sélo si el solicitante sigue estando intere-
sado enesos paises. Siyanoleinteresan, se ahorrard todos los costos posteriores.

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

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

~

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

~

» Lasolicitud tiene efecto entodoslos Estados Contratantes del PCT;

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

>

» Elsolicitante ganatiempo para explorarlas posibilidades comerciales de suinvencién.

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 paraelregistro 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
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administrado por la Oficina Internacional de la OMPI que mantiene el Registro Internacional y
publicala Gacetadela OMPlde Marcas Internacionales.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

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

Unamarcapuede serobjetode unasolicitudinternacional sdlo sise haregistradoya(osilasoli-
citudinternacional serige exclusivamente porel Protocolo, cuando se ha solicitado suregistro)
enlaoficinademarcasdelaparte contratante conlaque 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
protegerla marca en una serie de paises o miembros del Sistema de Madrid presentando una
unica solicitud; puede hacerlo enunidioma (inglés o francés, sibienla oficina de origen puede
limitar las opciones del solicitante a sélo uno de estos idiomas); y puede pagar un solo grupo
de tasas enuna sola divisa. Posteriormente, los cambios en el registro internacional y la reno-
vaciondelregistro pueden efectuarse mediante un solo tradmite que tiene vigenciaentodaslas
partes contratantes designadas.

Puede obtenerse la proteccidn parala marca en cualquier pais que sea parte en el mismo tra-
tado (Acuerdo o Protocolo) asicomo en el Estado cuya oficina sea la de origen. Deben desig-
narse enlasolicitudinternacionallos paises donde se desea pedir proteccidn, ylos paises adi-
cionales puedendesignarse posteriormente. La presentaciéndelasolicitudinternacional esta
sujeta alpagodelastasas.

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, todadenegacion debe comunicarse no mas tarde delos 12 meses contados des-
delafechaenquese notificdladesignacion enlaoficinacorrespondiente. Sinembargo, cuan-
dounpaisdesignado envirtuddel Protocolo presentaunadeclaraciéneneste sentido, el plazo
limite se amplia a 18 meses. Esos paises pueden también pedir que la denegacién basada en
una oposicién 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.

10 Ademas, envirtud del Protocolo, también puede presentarunasolicitud unapersona que tengalanacionalidad, esté
domiciliada o poseaunestablecimiento 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.

//130//



La clave parala Propiedad Intelectual

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

65. ¢(Es validala proteccion de derechos de
autor en el ambito internacional?

Elderecho de autorensimismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Unaobra
creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con
arreglo al Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, las obras
literarias y artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad en los paises parte en ese Con-
venio (163 paises en diciembre de 2024). Esto se aplica también a todos los miembros de la
Organizacién 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 modelosindustria-
les. Sin embargo, muchos paises, incluida Colombia, tienen una oficina nacional de derechos
de autory algunas leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de
identificary distinguirlos titulos de las obras. El registro ofrece una serie de ventajas practicas
ya que puede servir como prueba prima facie ante un tribunal en controversias relativas a de-
rechos de autor.

Sibien 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 registrarla
en todos los paises miembros del Convenio de Berna, quizds usted desee registrar su obra en
las oficinas nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo. Puede consul-
tarselalistadelas oficinas nacionales de derechos de autoren el sitioweb de la OMPI: https://
WWW.Wipo.int/members/en/.
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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 suautorizacidon? ;Qué opciones tiene? ;Como sopesaralos cos-
tosyventajas delas diferentes alternativas? ;O simplemente acudira corriendo alos tribunales?

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

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

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

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

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 costasdelabogadoysi
esprobable que lasrecupere en el caso de que la decisidon finalle resultafavorable.

» Sitiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo, un
contrato de concesion de licencia), compruebe sien el propio contrato hay una cldusula de ar-
bitraje o de mediacion. Es prudente incluiruna disposicion especial enlos contratos paraquela
controversia se tramite mediante arbitraje o mediacién, evitando de este modo onerosos cos-
tos de litigios. También es posible recurrir a sistemas alternativos de solucién de controversias,
como la conciliacion, el arbitraje o la mediacion, incluso si no hay una clausula indicativa en el
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contrato o sino hay siquiera contrato, siempre que ambas partes asilo convengan. Para mayor
informacidn sobre el arbitraje o lamediacidn, 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 Plylas actividades comerciales (identificando el area exacta del conflicto)
y sugiriendo que se busque una solucién al problema. Es muy aconsejable solicitar la asis-
tenciade unabogado al escribiruna carta de “intimaciénacesarenlapractica”, afinde evi-
tar los procedimientos judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma
que no se ha producido ni esinminente ninguna infraccién. Este procedimiento suele resul-
tareficazenel casodeinfraccionesinvoluntarias ya que elinfractor, enlamayoriadelos ca-
sos, interrumpe sus actividades o se prestaanegociarunacuerdo de concesiéndelicencia.

» 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. Ademas, las autoridades judiciales competentes pueden obligaralinfractora que
le comunique laidentidad de terceras partes implicadas enla producciony distribucion de
los productos o serviciosinfractores, asicomo de sus redes de distribuciéon. Como medida
disuasoria eficaz de la infracciodn, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su
empresa, dictaminar que se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de
las redes comerciales sinninguntipo de compensacion.

» Puede usted iniciar procedimientos civiles. Podra acudir alos jueces o, en caso de preferir
un juez especializado en el tema, podra iniciar los procedimientos dependiendo del dere-
cho en discusidn, en la Direccion Nacional de Derecho de Autor o en la Superintendencia
deIndustriay Comercio. Estasinstituciones cuentan confuncionesjurisdiccionales que les
permite administrarjusticia. En general, lalegislacion ofrece una variedad de recursos civi-
les paraindemnizaralostitulares de derechos de Pl afectados. Entre ellos se cuentandafios
y perjuicios, mandamientosjudiciales, mandatos parajustificar beneficios y mandatos para
que se entreguenlos productosinfractores alos titulares de los derechos. Lalegislacionen
materia de Pltambién puede contenerdisposiciones que impongan responsabilidad penal
porlaproduccién o trato comercial de objetos infractores. Las penas porlaviolacion de las
pertinentes disposiciones pueden serencarcelamiento y quiza también una multa.

En cualquier caso, cuando parece existir una infraccion o una controversia, antes de adoptar
medidas oficiales, seriaprudente pedirel asesoramientojuridico de un profesional competen-
te en Pl para evaluar con mayor exactitud la opcidn mas favorable para su empresa, al menor
costoposible. También puede serimportante queregistre sus derechos de Pl conlas autorida-
des aduaneras, silos objetos falsificados o pirateados proceden de otro pais. Esto le permitira
poder tomar medidas administrativas agiles para evitar el ingreso de estos productos falsifi-

/11134 //



La clave parala Propiedad Intelectual

cados o pirateados al pais y por ende a los canales comerciales, donde sera mas dificil poder
identificarlos yretirarlos delmercado.

67. ;Por qué debo ejercer mis derechos de
propiedad intelectual? ;Quién es responsable
de ejercerlos en caso de infraccion?

¢Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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 delos derechos basta paradisuadiralos posiblesinfractores.

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

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

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

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

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

Lainiciativa de hacer respetar 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 al gobierno nacional, crearinstituciones que faciliten la observancia de
los derechos dePl.Los drganosjudicialesy, enalgunos casos, administrativos comolas autori-
dades aduaneras soninstituciones gubernamentales que pueden tener que abordar casos de
infraccién o de falsificacidn.

Cuando existen medidas enla frontera paraimpedirlaimportacién de productos de marca fal-
sificados o productos protegidos porelderecho de autorpirateados, las autoridades aduane-
ras desempefan una funcién principal enlo 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
legislacionaplicable, las autoridades aduaneras debenemprenderacciones por propiainicia-
tiva, porsolicitud del titular del derecho, o ejecutar érdenes de los tribunales.
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Ademas, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus
derechos de Pl (véase, por ejemplo, http://www.bsa.org o http://www.riaa.com/index.cfm)

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

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

En Colombia la autoridad aduanera podra suspender provisionalmente laimportacion, expor-
tacién o transito de mercancias supuestamente piratas o de marca falsa, mientras la autoridad
competenteresuelve sobre la existencia o no, de tal circunstancia.

Las medidas enfrontera puedeniniciarse de forma directa oindirecta, esto es, previa solicitud
del titular de derechos, o enrazon a la actuacién oficiosa de la autoridad aduanera (a peticion
de parte o de oficio). El directorio de titulares de derechos de propiedad intelectual es una
herramienta administrada por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, cuyo
propdsito es facilitarlacomunicacién agil por parte de la autoridad aduaneray potencializar su
actuar oficioso enlos casos de falsificacidon marcariay pirateria de derecho de autor.

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

Enrelacidnconlas medidas de aplicacionenfrontera, lamayoria de los paises aplicanlas pres-
cripciones del Acuerdo sobrelos ADPIC de la OMC (Articulos 51a 60).

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

En muchos casos, entablar un litigio en un tribunal que sea competente para juzgar su caso,
resultaria el modo mas oneroso de hacer frente a una infraccion, especialmente cuando los
derechos de propiedad intelectual de suempresa hayan sido infringidos por varios “competi-
dores” enlamisma o en distintasjurisdicciones. Endicho caso, suempresa debera hacervaler

//136//


http://www.bsa.org/
http://www.riaa.com/index.cfm)

La clave parala Propiedad Intelectual

sus derechos en distintos lugares y ante distintos tribunales. Por ello, es prudente considerar
la posibilidad de que surja una controversia y prever medios para su solucidon en el momento
de redactar el contrato original. Deberia considerarse la posibilidad de utilizar un mecanismo
alternativo de soluciénde controversias - normalmente el arbitraje, conciliacién o lamediacion
- que puede ser menos costoso y mas expeditivo que un pleito ante los tribunales. Laremision
al arbitraje y la mediacidén se realiza por consenso.

El arbitraje tiene en general la ventaja de serun procedimiento menos oficial que un tribunal, y
un dictamen arbitral se puede aplicarinternacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de
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 lamediacion o el arbitraje.

Enrelacidn conlas controversias de derecho de autor, usted podra acudir al Centro de Con-
ciliacion de la Direccion Nacional de Derecho de Autory procurar una soluciéon consensuada
aladiferencia.

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI"

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/ Las clausulas de la OMPI| pueden encontrarse
enunaampliavariedad de contratosrelacionadosconlaPlcomo patentes, conocimientostéc-
nicos, licencias de programas informaticos, franquicias, acuerdos de coexistencia de marcas,

contratos de distribucion, empresas mixtas, contratos deinvestigaciony desarrollo, contratos
de empleo con repercusiones tecnoldgicas, fusiones y adquisiciones con efectos importan-
tesparalaPl,acuerdosde comercializacionde deportes, y contratos de edicion, musicay cine.
Las clausulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos sobre concesién de li-
cencias concertados porpartes dejurisdicciones diferentes.

"ElCentro prestaserviciosrelacionados con:

Elarbitraje (https:/www.wipo.int/amc/es/center/background.html);

Lamediacion (https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html);

Las controversiasrelativasanombres de dominio (https://www.wipo.int/amc/es/domains/ y
Otrosservicios especializados parala soluciénde controversias (https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/).
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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:

» ¢Porqué hadecidido evaluar sus derechos de PI?
» ¢Cudndo se precisaray se utilizarad lainformacidn obtenida (los resultados de la valoracién)?
» ;Qué derechos de Pl se evaluaran?

» ¢Quémétodo de valoracion deberd 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 Pl
tienen una funcion 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 larobustez de los
mecanismos de observancia o defensa delaPlenlos paisesimplicados. Es decir, de la posibi-
lidad que tengan los titulares de hacer valer sus derechos a través de recursos administrativos,
civilesy penales que brinde lalegislaciénnacional.

El nivel de codificaciony la forma eficaz en que puede utilizarse la informacion codificada in-
corporadaen el producto puedeninfluir también enlavaloracién.
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También puede aumentar su valor el hecho de que resulte muy dificil infringir los derechos de Pl
del producto. Porotro lado, la existencia de productos alternativos que también estan muy pro-
tegidos porla Pl podria afectar negativamente el valor de un producto. Es decir, productos que,
debido asus caracteristicas similares, puedan satisfacerlamismanecesidad del consumidor.

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

71. ;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 activosdePl,

» comprade activosdePI,

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

» obtenciéndefondos,

» inversioneneldesarrollo adicional de un activo de Pl, etc.

Los motivos concretosy los tipos de activos de Pl que se evaluaran pueden influir bastante en
elmétodo de valoracidn utilizado.

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

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

Es importante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su Pl y cudndo debe
realizarse el ejercicio de valoracién. Puede ser Util un conocimiento bésico de los instrumentos
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utilizados paralavaloracion en el momento de elegiry decidir el asesoramiento profesional mas
apropiado.

Hay varias formas de realizar unavaloracion 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 enlos ingresos. Es el método mas utilizado para la valoracion de la Pl. Hay al-
gunas variaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes. El
meétodo se centra basicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendra el titular de
un derecho de Pl durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de caja ac-
tualizado 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 una empresa con-
seguiria situviera que obteneruna licencia para utilizar un derecho de Pl determinado. El princi-
palinconveniente del método es sucomplejidad. Su principal variante es el método siguiente:

» Método del calculo del ahorro en regalias. En esta variacion, se calcula el flujo de regalias
para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalizacion del beneficio o flujo de
cajapromedio. Elindice deregalia puede determinarse mediante indices existentes utiliza-
dos en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cua-
dros deindices deregalias estdndares.

» 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 enelcosto puede aplicarse también en sus variantes:

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

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

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-
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do y redes de distribucién. A menudo se utiliza para complementar el método basado en los
ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resulta-
dosenganosos. Esto se debe, enlamayoriadelos casos, aque el costorelacionado conelde-
sarrollo de un producto no estd necesariamente relacionado con su valor. Y es especialmente
obvio enloreferente a actividades de investigaciony 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 enlosingresos. Sin embargo, hay que sefialar que algunas em-
presas lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilizacion de informa-
cién de mercado. El inconveniente del método es que no orienta sobre como enfocar las
caracteristicasindividuales de unatransaccion determinada. Aligual que otros métodos de
valoracion, tiene tambiénlas siguientes variantes:

» Método de comparacion de ventas. Los usuarios de esta variante basanlavaloraciéndeun
activo de Pl enlavaloracion de un activo de Pl semejante en el mercado. El principal incon-
veniente es que cada transaccion de activos de Pl es Unica y resulta casiimposible encon-
traruntrato similar sobre el cual basar una nuevavaloracion.

» Usodetiposderegalias normalizados. Este método utilizatipos deregaliasindustriales es-
tandaresy establecidos. En algunos sectores se han establecido voluntariamente tipos de
regalias que se utilizan desde hace varios afios.

» Métodos basados en la valoracion de opciones. Suelen utilizarse en la valoraciéon 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 valoracion “de riesgo neutro”, la valo-
racion de opciones se considera mas potente. Al igual que los demas métodos de valora-
cién de la PI, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoracion de opciones
Black-Scholes, y el Technology Risk-Reward Units (TRRU4). El principalinconveniente de los
métodos basados enopciones es surelativacomplejidad.
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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 a un precio inferior),
» Hayaunademanda probable paraelproducto,y

» Suempresano tropezara conimportantes obstaculos (juridicos o de otro tipo) que le impi-
dan comercializar el producto.

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

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

Los diferentes inversores o prestamistas evaluaran sus activos de propiedad intelectual de
distintas maneras y otorgaran distintos grados de importancia a los derechos de propiedad
intelectual. No obstante, se esta produciendo una tendencia clara hacia la dependencia cada
vez mayor de |los activos de propiedad intelectual como fuente de ventajas competitivas para
las empresas. Asi, inversores y prestamistas se interesan cada vez mas por empresas que po-
seen una cartera de valores de propiedad intelectual bien administrada, aunque haya, incluso
enlos paises desarrollados, numerosos problemas que surgen altratar de establecer garantias
realesbasadas enlapropiedadintelectual.
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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 en algunos mercados muy especificos.

En Colombialaley1676 de 2013 buscdincrementarel acceso al crédito del sector privado me-
diante elreconocimiento expreso de la posibilidad de que los derechos de propiedadintelec-
tual pudieranserobjeto de garantia. La garantiamobiliaria puede llegaragenerarmultiples be-
neficios para el crecimiento de las PYME, teniendo en cuenta que permite aaquellas empresas
gue no cuentan con activosinmuebles tradicionales, respaldar sus solicitudes de financiacion
con bienes muebles, entre ellos, los derechos de propiedad intelectual. Desde el aho 2014 y
hasta el primer trimestre de 2023, fueroninscritas 354 garantias mobiliarias constituidas sobre
Plen Colombia,un 34% de las cuales fueron constituidas sobre lamarca.

Sinembargo, el mercado aun prefiere en general activos tangibles que activos intangibles. Los
mercados de Pl no estan suficientemente desarrollados, las técnicas de valoracién de PIno son
todavia bastante precisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza.
Ademas,laPl(especialmentelas patentes) exige engeneralunconocimiento especializadoenun
campo tecnoldgico determinado para que pueda comprenderse y explotarse adecuadamente,
yamenudolos prestamistas carecen de tales conocimientos. Sonvarioslosretos que debensu-
perarse paraimplementar de manera exitosa la utilizacion de laPlcomo garantia mobiliaria.

Amedida quelapropiedadintelectual generamayores movimientos de efectivo, se crearan ma-
yores oportunidades para ese tipo de practicas. La evolucion del mercado ya esta mejorando
la calidad y cantidad de informacién disponible tanto para prestatarios como prestamistas. Por
ejemplo, cadavezhay mas empresas de base tecnoldgica, sobre todo en sectores como labio-
tecnologia o lainformatica, que tienen en sus derechos de PI, sus principales activos y fuentes
deingresos. Delmismomodo, estd aumentando la cuantiatotal deingresos porlicenciasy eluso
resultante de los flujos de regalias procedentes de las licencias que determinan el valordelaPl.

//145//



17

Comercio
electronicoy
utilizacion de
tecnologias de
lainformacion



La clave parala Propiedad Intelectual

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
serviciosbasadosenPlyenlaconcesidndelaslicencias correspondientes. MUsica,imagenes,
fotos, programas informaticos, disefios, médulos de capacitacidn, sistemas, etc., son objeto
de comercioelectrénicoyelprincipalcomponente devaloreslaPl.LaPltambiénesimportan-
te porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando
sistemas tecnoldgicos de seguridadynormas de Pl; de otramanera podrian serhurtadosyello
podria causarla destruccién de unaempresa.

Ademas, es la Pl lo que hace funcionar el comercio electrénico. Los sistemas que dan vida a
Internet -los programas informaticos, las redes, disefos, circuitos integrados, encaminado-
resy conmutadores, lainterfaz de usuario, etc.- son elementos de Pl y se protegen a menudo
mediante derechos de PI. Como mencionamos anteriormente, el derecho de autor permite la
proteccidn del software en general y en particular de las aplicaciones que actualmente utili-
zamos en el comercio electronico. Asi mismo, las marcas son una parte fundamental del co-
mercio electrénico, y el desarrollo de lamarca, el reconocimiento del cliente y elbuennombre,
elementos fundamentales de unaempresa en Internet, estan todos protegidos porlas marcas
y elderecho de competenciadesleal.

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 tecnoldégicos de sus productos, seria imposible elaborar
productos de alta tecnologia. Laeconomia del comercio electrénico depende de que las em-
presas trabajenjuntas paracompartir, mediante la concesiénde licencias, las oportunidadesy
riesgos delcomercio. Muchas de esas empresas son PYME.

Finalmente, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electrénico
adoptalaforma de Pl,de modo que la proteccioén o falta de proteccién de sus derechos de Pl
afectaralavaloracion de unnegocio de comercio electronico. Muchas empresas de comercio
electrdnico, al igual que otras empresas tecnoldgicas, tienen carteras de patentes, marcas,
nombres de dominio, contenido protegido por derecho de autor como programas informati-
cos o bases de datos originales que sonlos activos de mayor valor de dichas empresas.
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Amedida quelasempresasaumentan supresenciaenlinea,laeleccidny proteccion de unamar-
cayunnombre de dominio se vuelven fundamentales para laidentidad y el éxito de una empre-
saen elmercado digital. Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habi-
tualmente paraidentificary encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int”
se utiliza para localizar el sitio web de la OMPI en www.wipo.int. Elnombre de dominio funciona
como un elemento fundamental de laidentidad en linea de una empresay su propdsito es pro-
porcionaruna direcciénfacil derecordar paralocalizarunsitioweb enlagranred de Internet.

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 marca notoriamente conocida.

La eleccion de un nombre de dominio (o direccidn de Internet) se ha convertido en una de las
decisiones comerciales mas importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un
nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de su em-
presa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios
“dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior
(gTLD), tales como .com, .net, .org. einfo. O bien puede elegirun dominio de nivel superior es-
pecializado y restringido si cumple los requisitos para ello (por ejemplo, .aero paralas empre-
sas aéreas detransportesyviajes, 0 .bizparalas empresas comerciales).

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a cédigos de
paises” (ccTLD), porejemplo, .co para Colombia.

La gestidn 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 motor de busqueda deltipo “Whois”, porejemplo, en https://who.is/.

EnelcasodelosregistrosccTLD, deberdponerse encontacto conlaautoridad deregistro desig-
nadaparacadaccTLD. Paraello,consulteunabase de datos ccTLD creadaporla OMPI, que esta-

blece enlaces conlos sitios web de 252 ccTLD, enlos que puede encontrarinformacion sobre su
acuerdo deregistro, el servicio “Whois” ylos procedimientos parala solucion de controversias.

Enlaactualidad, el Dominio .co es operado por Equipo PuntoCo, integrado porlasempresas Cen-
tralComercializadorade InternetS.A.S., de Colombia,y TeamInternet Group PLC, del Reino Unido,
estaultimaesunholding de servicios deinternet anivel global. Ademas de la prestacién delos ser-
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vicios deregistro,laempresatambién se encarga delapromocion deldominioylarelacionconlos
registradores paralacomercializacién. Paramasinformacion, visite supaginaweb: https://registry.

co/es/

Segunseaellugardonde seregistre, puede elegirunnombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podran buscarlo,
encontrarlo y recordarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales deberia ser tan distintivo
que pudiera protegerse también mediante laley sobre marcas, porque los nombres de domi-
nio pueden protegerse como marcas. Sielige como nombre de dominio una frase muy comun
(porejemplo: “Buen Software”), suempresa tendra dificultades en ganarse una buenareputa-
cidn o buenavoluntad con este nombre y alin mas dificultades enimpedir que otras empresas
delacompetenciautilicen sunombre.

Antes de elegirelnombre de dominio, es recomendable realizar una busqueda para asegurar-
se de que no esté infringiendo marcas comerciales existentes. Es preciso que elija un nombre
de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una marca notoriamente cono-
cida. Esto se debe a que la mayoria de las leyes consideran que el registro de un nombre de
dominiodelamarcade otrapersonaesunainfracciondelamarca(fendmeno llamado también
“ciberocupacion”), y suempresa debera transferir o cancelar el nombre de dominio y ademas
pagarunaindemnizaciénpordafosy perjuicios. Todos losnombres de dominioregistrados en
la categoria gTLD, por ejemplo.com,y muchosregistrados enlos ccTLD, pueden ser objeto de
un procedimiento de solucidn de controversias (descrito mas adelante) que permite al titular
deunamarcaomarcade servicioimpedirla “ciberocupacién” de sumarca.

Hay varias bases de datos que usted puede explorarenlaweb paracomprobarsielnombre de
dominio que haelegido esunamarcaregistradaenundeterminado pais. La OMPI ha estableci-
dounportaldebasesde datosparamarcasen Global Brand Database (wipo.int) que le ayudara

arealizaresabusqueda.

Si usted descubre que alguien esta utilizando su marca como nombre de dominio, existe un
procedimiento enlinea sencillo al que puede recurriry en el cualun experto independiente de-
cidira si es preciso devolverle el nombre de dominio, y se pedira a los registradores que cum-
plan esa decision. Puede encontrar informacion sobre esta Politica Uniforme de Solucién de
Controversias en el sitio Web dela OMPI Domain Name Disputes (wipo.int).

Ademasdeevitarmarcas comerciales, estambiénaconsejable evitarnombres de dominio que
incluyan términos geograficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), nombres de personas
famosas, nombres de medicamentos genéricos, nombres de organizaciones internaciona-
lesy nombres comerciales (por ejemplo, el nombre del negocio de otra persona) que pudiera
chocarconlos derechos de otros o conlos sistemas de proteccidéninternacional.
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Uno de los elementos basicos del comercio electrénico es el disefio y funcionamiento del sitio
web delaempresa. Aldisefary crear su sitioweb, la primera cosa que debe teneren cuenta es si
es usted el titular de la presentaciony el contenido de su sitio web y de cada aspecto de Pl que
contiene,imagenes, fotografias, documentos, noticias, entre otros. Tal veznolo sea, pero eso no
esnecesariamenteunproblema. Lo que esimportante es saberquéle pertenece, qué esta auto-
rizado a utilizar, y qué no esta autorizado a utilizar. Siusted se vale de un consultor o unaempresa
para el disefio de su sitio web, verifique las disposiciones del acuerdo sobre titularidad y dere-
chosdePl. ;Quiénes titular del disefio y del texto del sitio web? Controle exactamente qué obli-
gacionestienelaempresaparaasegurarse de que, durante sutrabajo, no estautilizando Pl ajena.

Si utiliza una base de datos, un sistema de comercio electréonico, un buscador u otro instru-
mento técnico de Internet que tenga en licencia de otra empresa, verifique las condiciones
en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sistema, si se permite que usted efectue
modificaciones en el sistemay quién sera titular de tales modificaciones. Asegurese de tener
un acuerdo escrito y hdgalo revisar por un abogado antes de firmarlo y antes del comienzo de
cualquierdisefo, trabajo porencargo o instalacién del sitio web.

Necesitard un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para
utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, programainformatico, etc., que per-
tenezca 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 musica que no le pertenezca, a menos
que haya obtenido una autorizacion escrita del titular para distribuirlos en Internet.

También puede haceruso de herramienta de inteligencia artificial (IA) para disefiar su sitio web.

Este uso puede tenervarios beneficios paralas empresas, entre ellos:

» Ahorro de tiempo yrecursos: La|A puede automatizar tareas repetitivas, como la creacién de
multiples disefios olaadaptacidnde disefos adiferentesformatos. Asi, usted puede concen-
trarse enlos aspectos masrelevantes sobre laimageny contenido de suempresa en Internet.

» Mayor eficaciay precision: La IA puede analizar grandes cantidades de datos y sugerir me-
jorasy cambiosentiemporeal,lo que puede mejorarla eficaciay precisién del disefio. Ade-
mas, la|A puede adaptar el disefio a diferentes contextos y necesidades delusuario.

» Analisis de informacidn: LalAle apoya en el andlisis de las preferencias e informacion sobre
lasinteracciones delusuario entiemporeal, proporcionando datos que le permiten adaptar
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elcontenido, eldisefioylasfunciones de susitioweb para satisfacerlas necesidades de sus
clientes. Asiusted podrd generar disefios de forma mas rapiday eficiente.

A pesar de estos beneficios, el uso de la |IA también presenta algunos desafios y riesgos que
debe tener en cuenta al momento de tomar la decisidon de apoyar el proceso de disefio de su
paginaWeb conlalA.Lafaltade controly personalizaciénylafalta de originalidady creatividad
puedenresultar riesgosos para suempresay no cumplir el objetivo de diferenciarse en el am-
plio mundo virtual. Asegurese de mantener una vision innovadoray creativa en todo momento
y utilizarlalA como herramienta complementaria.

» Calidaddelosdatos: Laefectividad delalAdependedelacalidad delos datos que analice. Si
losdatossonincompletosoerréneos,losresultados generados porestaherramientaseveran
comprometidos, al violar derechos de terceros o basarse en datos inexactos o tener proble-
mas de seguridad. Estosinconvenientes podrian costarle dinero, tiempo e incluso clientes.

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 cémo pueden utilizarse los enlaces. La practica mas
segura es solicitary obtener autorizacion del sitio web en cuestidon antes de colocar el enlace,
especialmente sirealizaun “enlace en profundidad”, es decir, creaunenlace conuna paginade
otro sitioweb que no esla paginainicial.

Encuadre (Framing)

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

79. ;Como puedo proteger mis derechos

de propiedad intelectual enInternet? ;Queé
precauciones puedo adoptar parano violar los
derechos de propiedad intelectual ajenos?

Enlos dltimos afos, se ha dado mucha publicidad a la distribuciénilegitima de musica, pelicu-
las, obras de arte, fotos, guionesy programas informaticos (“contenido”) porInternet. Amenu-
do, esas descargas no autorizadas violanlalegislacion nacional sobre derecho de autor.
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Esimportante que protejasus derechosde PlenInternet. Podrahacerlo de varias maneras: iden-
tiique siempre claramente su contenido con un aviso sobre derecho de autor o alguna otra in-
dicacién de titularidad y condiciones de uso de las obras de ser necesario. Podra simplemente
indicar a los usuarios qué puedeny qué no pueden hacer con su contenido. Nunca distribuya ni
permita que se descargue contenido de terceros y que no pertenece a suempresay asegurese
de que sus empleados conozcany comprendenla politica de suempresa a este respecto.

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 im-
pidiendo el funcionamiento del sistema de distribucion de archivos Napster, era un caso de
“infraccidn culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal
porlos usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros ca-
sos seguiran poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podran producirse distintos re-
sultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos ensefia que es importante que
unaempresade comercio electrénico se asegure de teneruna politica clara contrala copiano
autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia.

Cadavezmas empresas utilizanmediostécnicos paraprotegercontenido enlinternet, median-
te marcas de agua, codificacién o creando sistemas de identificacion y rastreo. Los sistemas
de gestidn electronica del derecho de autor son una manera que proponen las empresas de
utilizar medios técnicos para controlarel accesoy a utilizacién de contenido.
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La propiedad intelectual (Pl) es un activo crucial para los exportadores, ya que protege las in-
novaciones, marcasy productosenmercados globales. En el presente documento se detallan
los aspectos principales que todo exportador debe conocer para aprovechar al maximo sus
activos de Ply asegurar su éxito internacional.

Proteccion de la Pl. Los exportadores deben asegurarse de que su propiedad intelectual (PI)
esté protegidano solo ensu pais de origen, sino también enlos mercados de destino. Estoim-
plica registrar patentes, marcas y derechos de autor en cada pais donde se planea exportar
para evitarinfraccionesy competidores desleales. Dentro de los diferentes derechos de pro-
piedadintelectual seresaltan:

» Patentes: Protegeninvencionesy procesos Unicos. Esvital registrar patentes en cada pais don-
de se planea exportar para evitar que terceros copien o utilicenlatecnologia sin autorizacion.

» Marcas:ldentificanydistinguen productosy servicios. Registrarmarcas enlos mercadosde
destino asegura que lamarca seareconociday protegida contrausos no autorizados.

» Disefiosindustriales:refierenalaaparienciaornamental o estéticadeunobjeto, protege estas
caracteristicas estéticas que no estanrelacionadas conlafuncionalidad técnica del objeto.

» Derechos de Autor: Protegen obraslliterarias, artisticas y software.

Previo a la proteccion, tenga presente realizar actividades que le protejan de infracciones a
derechos de terceros y que le den tranquilidad sobre la proteccién de sus derechos, de esa
manera esrecomendable:

» Realizar busquedas exhaustivas de Pl antes de entrar a un nuevo mercado para asegurarse
de que no se esténinfringiendo derechos de terceros.

» Asegurar que todas las patentes, marcasy derechos de autor estén debidamente registra-
dosyvigentes enlos mercados de destino.

Estrategia de Propiedad Intelectual: Es crucial desarrollar una estrategia de Pl que contemple la
vigilanciay defensa de sus derechos. Esto incluye monitorear el uso de sus activos de Pl, empren-
der acciones legales en caso de infraccion y negociar acuerdos de licencia que permitan el uso
controlado de suPlporterceros, generandoingresos adicionales. Puede tener presente realizar:

» Vigilanciay Defensa de Derechos:

e Monitorear activamente el uso de sus activos de Pl en mercados extranjeros para de-
tectar cualquierinfraccion.

o Establecer procedimientos para emprender acciones legales rapidamente en caso
de violacidon de sus derechos.
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» Acuerdos de Licencia:

o Negociaracuerdos de licencia con terceros para permitir el uso controlado de PI, ge-
nerando ingresos adicionalesy extendiendo el alcance del producto.

o Asegurarse de que los acuerdos de licencia estén claros y protejan sus intereses en el
mercado de destino.

Enelmarco de la estrategia de Pl esimportante conocerlas regulacioneslocalesy entendery
cumplirconlasleyesde Plencadapais de destino paraevitarproblemaslegalesypoderadap-
tar las estrategias de Pl a las particularidades de cada mercado, considerando diferencias en
lalegislacion. También debe establecer contratos detallados que protejan sus activosintangi-
bles en transacciones internacionales e incluir clausulas de confidencialidad y no divulgacion
paraprotegerlainformaciénsensible.

Importancia dela Pl en el Plan de Negocios

Unplande negocios que contemplalaPlcomo herramienta de valoragregado para suempre-
sa se convierte enun atractivo paralnversores alresaltar el valory lainnovacién en sus produc-
tos o servicios yresaltarla preparaciény el potencial de éxito del negocio.

En conclusion, la gestidn efectiva de la propiedad intelectual es esencial para que los expor-
tadores protejan sus innovaciones, mantengan su ventaja competitiva y aseguren el éxito en
mercados internacionales. Adoptar una estrategia proactiva de Pl, comprenderlas regulacio-
nes localesy demostrar diligencia enla proteccion de activosintangibles son pasos cruciales
para el crecimientoy la expansién global.

ANEXO 2

Guias OMPI

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPIly nacionales

» Directorio de oficinas OMPI

» DireccidnNacional de Derecho de Autor. www.derechodeautor.gov.co

» Superintendenciade Industriay Comercio www.sic.gov.co

~

> Ministerio de Comercio, Industriay Turismo https://www.mincit.gov.co/inicio

N

» ProColombia https://procolombia.co/
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