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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 es una adaptacion a la normativa de México del documento originario. Esta destinada
a pequefios y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de México,
en ella se explican conceptos y principios béasicos sobre la Propiedad Intelectual (Pl); abarca
cuestionesrelativas alatitularidad de los derechos porlos empleados, contratacion, licencias
y transferencia de tecnologia; subraya laimportancia que tienen las cuestiones relativas a la Pl
alprepararplanesy estrategias de negocios, de comercializacidny de exportacion, y se ocupa
delaprotecciénenel extranjero delos derechos de Pl; estudialos vinculos entre lasreglamen-
tacionesynormasrelativas alaPlyalacalidad; envasadoy etiquetado, comercio electrénicoy
aplicacién de la Inteligencia Artificial; considera los aspectos de los derechos de Pl relativos a
lavaloraciony alfinanciamientoy la observancia.

El documento originario se ha modificado para responder a la legislacidon nacional de México
por Maria del Pilar Monserrat Pérez Hernandez en estrecha colaboracion con el Instituto Mexi-
cano de Propiedad Industrial (IMPI). De acuerdo con la Creative Commons License the Attri-
bution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaria de la OMPI no asumen
responsabilidad alguna porla modificacion o traducciéon del contenido original.

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

Enun entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez mas concurrido, las pequeias
y medianas empresas (PYME) representan el 90% de las empresas, mas del 70% del empleo y
el 50% del PIB mundial, siguen siendo el nicleo de laeconomia de la mayoria de las sociedades
(ONU, 2024). Porlo que las PYME deben encontrar la manera de diferenciar sus productos para
atraeralos consumidores. Algunas estrategias utilizadas porlas PYME para llegar a ser o aman-
tenerseinternacionalmente competitivas son laintroduccion de productos nuevos o mejorados
y la adopciéon de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos y servicios. A
medida que lainnovacion, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esen-
cialesdelacompetitividad, lasempresas se enfrentan cadavezmas conlanecesidad de encon-
trar medios para gestionar con eficacia suinnovacion, creatividad y conocimientos.

La gama de instrumentos que ofrece el sistemajuridico de la propiedad intelectual (Pl) presenta
alostitulares de derechos de Pluna multiplicidad de opciones para gestionar suinnovacién, co-
nocimientosy creatividad. Los derechos de Plpermitenalasempresasdiferenciarsus productos
delosdelacompetenciay conseguirtambiénun nivel de exclusividad que contribuye aasegurar
su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la introduccion de
productos nuevos o mejorados en elmercado. Las ventajas que ofrece el sistema de proteccion
delaPlpermiten alos titulares de estos derechos tener la exclusividad de sus diferentes formas
(por ejemplo: marcas, invenciones y creaciones literarias, etc.). Una estrategia de gestion de la
proteccién de la Pl puede ayudar a maximizar el potencial de su empresa, si utilizay comprende
estos derechos, podra: a) asegurarventajas competitivas sostenibles, b) generar flujos deingre-
so0s, ¢) disponer de una fuente de inteligencia competitiva para el desarrollo de nuevos merca-
dosyproductos, d)facilitarelacceso afuentes de financiamiento, €) atraerinversoresy socios, f)
evitary mitigarriesgos —copia oinvasidn de derechos—y g) reducirla cargafiscal.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuentala Pl. En el actual
contexto econdmico y tecnoldgico, donde los costos del comercio internacional han dismi-
nuido derivado de laincorporacion de las tecnologias de lainformaciéony las comunicaciones
(TIC) de vanguardia alos procesos productivos, muchas PYME estan orientando cada vezmas
sus operaciones alos mercados de exportacion.

Incursionar en mercados externos puede tener diversas motivaciones, pero entodas debe ser
una accién deliberada e intencionada. La mayoria de las PYME que preparan un plany una es-
trategiade exportacionse enfrentan convarios desafios. Porlo que disponer de una estrategia
y plan de exportacién debe tomar en cuenta adecuadamente todos los factores que puedan
afectar suventaja competitivaen elmercado o los mercados objetivo. Cabe detenerse y con-
siderarque los activos de las empresas son de dos tipos, los tangibles (edificios, equipos, ma-
quinaria)ylosintangibles (modalidades dela Pl, carterade clientes, etc.)
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Las PYME que desean exportar ya sea directamente, mediante intermediarios, creando una
empresa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio electrénico, deben
asegurarse de quenoviolanlos derechos de Plde otros alintentarsacarelmaximorendimiento
de sus propios activos de Pl. Porlo tanto, deberan adoptar medidas para proteger sus activos
de Plentodoslos mercados deseados en el momento adecuado y de lamaneramas eficazen
funcion de los costos, ademas de asegurar que sus productos o servicios no infringen los de-
rechos de Plde otros. Sidescuidan este elemento puedenincurrirenresponsabilidades de las
operaciones comerciales en costosyriesgos evitables que podrianponerenriesgo la estrate-
giadeexportaciondelasempresasyllegandoincluso acomprometer sumismasupervivencia.

De laliteraturay evidenciarecolectada se observa que las PYME de todo el mundo se enfrentan
a: 1) la ausencia de conocimiento respecto a los activos de P, la existencia de posibles activos
de Pl enla empresay lo que dichos activos pueden hacer por ella; 2) desconocimiento de las
implicaciones de la Pl para la empresas como son el desarrollo y disefio de los productos, en-
trega, comercializaciodn, la obtencidn de recursos financieros, la exportacién o la concesion de
licencias o de franquicias; 3) la falta de apoyo en los conocimientos especializados de Pl enlo
querespectaasusestrategiascomercialesy alacomplejidad percibida del sistema; 4) limitadas
técnicas de evaluacion, acorde a sus requerimientosy, 5) el costo asociado con la obtencidon de
proteccion através del sistema de propiedadintelectual.

Una comprensién fundamental de lo que constituye la Pl, los medios para protegerlay la ma-
nera de gestionar con eficacialos activos de Plson elementos esenciales paralas PYME enge-
neraly especialmente paralas que se dedican al comercio internacional, donde en general los
riesgos son mas altos. Sin esta comprension las PYME no podrén desarrollarse e integrar la Pl
en sus estrategias de negocios y de comercializaciony exportacion. Incluso las PYME que sa-
benlo que deben hacer,a menudo no tienen acceso facil ainformacion y orientacién sobre el
tema de la Pl desde una perspectiva empresarial. En la mayoria de los paises emergentes, una
amplia mayoria de los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en
instituciones de apoyo a las PYME, también estan insuficientemente equipados para prestar
asistencia a estas empresasrespecto asus necesidades e intereses.
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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 donde
elementos como cadenas globales de valor se posicionan como estrategias deimpulso al de-
sarrollo exportador.

Eneste entorno, laindustriaylas empresas comprueban que es dificil avanzar, porque la oferta
de bienes y servicios parece superar en mucho la demanda. Ademas, los consumidores tie-
nen dificultades en escoger entre una gama de productos extensay creciente, lo que plantea
el problema de opciones excesivas y de bienes y servicios poco diferenciados. Sélo las em-
presas que pueden gestionary controlar con eficacialosriesgos e incertidumbres pueden so-
breviviry prosperar enlos mercados nacional y de exportacion. Comprender las necesidades
y preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito basico previo. El siguiente paso es
encontrar maneras creativas e innovadoras de producirun producto o de prestarun servicio, y
hacerlo ademas de modo oportunoy anticipandose alacompetencia. Endefinitiva, la calidad,
elprecioyelservicio siguensiendolos tresfactores esenciales para el éxito de cualquierinicia-
tivaempresarial, incluido cualquier proyecto de comercializacién parala exportacién.

Decidirse a exportar

La clave de una adopcién adecuada de decisiones en materia de exportacion es el conoci-
miento. El conocimiento debe basarse eninformacion fiable y oportuna en una evaluacion so-
lidadelos 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 uUnicos de su producto. Si estos rasgos son difi-
ciles de reproducir por otros en los mercados de exportacion es probable que su producto o
servicio tenga éxito en el extranjero. Un producto o servicio Unico deberia tener por definicion
poca o ninguna competencia, porlo que las posibilidades de unademanda seran elevadas.

Los rasgos Unicos o distintivos de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la
vision, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comercialesy
otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual.
La propiedad intelectual (Pl) es un término colectivo que describe nuevas ideas, invenciones,
productos etc., que estan protegidos por alguna de las figuras de la Pl (por ejemplo, patentes,
marcasy derechos de autor, etc.). Cada pais tiene un conjunto de leyes que protegenlaPl,y un
exportador debe conocerlas.

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

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

Hay varias maneras de formarequipo con otros, desde alianzas estratégicas, empresas mixtas,
concesiondelicencias, franquiciasy la subcontratacién hasta filiales de propiedad completa.
Es probable que todas ellasincluyan la transferencia de uno o mas tipos de derechos de Plola
concesiondelicencias parasuuso.

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

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

La Pl hace referencia a las creaciones del intelecto. Al hablar de creaciones del intelecto, nos
referimos aideas novedosas de productos, nuevas formas de hacerlas cosas, disefios atracti-
vos, signos comerciales distintivos y creaciones como musica, dispositivos o materiales nue-
vos. Por naturaleza, las creaciones delintelecto son intangibles, pues no podemos tocar, sos-
tenerniverlaidea, aunque sipodemostocar, sostener o percibir suexpresién. Laintangibilidad
de esos activos supone una ventaja y un inconveniente singulares. Dado que las ideas son in-
tangibles, resulta dificilimpedir que otros se apropien de ellasy las reproduzcan (OMPI, 2021).

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable
que sus competidores, tarde o temprano, fabriquen productos semejantes o idénticos. En al-
gunos casoslacompetencia podrd aprovechareconomias de escala, unmayoracceso almer-
cado, mejoresrelaciones conlos principales distribuidores o acceso arecursos primarios mas
baratos, y porellopodrafabricarun producto semejante oidéntico aun precio mas bajo, lo que
sometera alinnovador del producto o servicio original aunaintensa presién. Aveces esto aca-
ba por presionar a la empresa innovadora original, entre otras cosas porque seguramente ha
invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan
estosresultadosy se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva delinnovador.

Este es el motivo mas importante de que las pequefias y medianas empresas deban considerarla
posibilidad de proteger su actividad innovadora y creativa aprovechando el sistema de la Pl, que
ofrece derechos exclusivos sobre las invenciones, dibujos 0 modelos, marcas, obras literarias y
artisticas y otros activos intangibles. La proteccion envirtud de las leyes sobre Pl da la titularidad
deunadeterminadainnovaciénuobracreativa, lo quelimitade modo efectivolas posibilidades de
gue lacompetencia copie oimite el producto.
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Activosintangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias: activos fi-
sicos - que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura - y activos in-
tangibles - que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta lasideas, estrategias,
planes de negocios, marcas, dibujos o modelosy otros frutosintangibles del talento creativo e
innovador de una empresa. Es tradicional que los activos fisicos correspondan a la parte prin-
cipaldelvalordeunaempresa,yse hanconsiderado como elelemento principal para determi-
narla competitividad de una empresa en el mercado. Enlos Ultimos afios esto ha cambiado de
modo radical. Las empresas estan comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles
sonyamasvaliosos que sus activos fisicos. (Cafiibano et al, 2002)

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, o ambas
cosas), que sonlo esencial de su éxito, es muy elevado.

Por ejemplo, el iPhone es ensamblado principalmente por Foxconn, una empresa ubicada en
Zhengzhou, China. Esto se debe, enparte, alosbajos costos de mano de obraenelpais. Laestra-
tegia de Apple es similar a muchas otras multinacionales, Foxconn Gnicamente se ocupa del en-
samblaje y el testeo final de los equipos reuniendo todos los componentes que van fabricando
elresto de las marcas. Apple cuenta con mas de 400 proveedores. Incluso Samsung suministra
lospaneles OLED paralos modelos masrecientes, yaunque se podriapensarque surelaciéncon
Apple es tensa, enrealidad colaboran mediante acuerdos para el suministro de componentes.
TSMC también juega un papel crucial al fabricar los procesadores de la serie A, disefiados por
Apple, pero no producidos en sus propias fabricas. Es por ello porlo que al final son un conjunto
defabricantes que son externos a Apple los que terminan construyendo eliPhone final.

iPhone

Designed by Apple in California
Assembled in China

Ce X
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La proteccidn juridica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de Pl
permite el uso exclusivo de estos activos enlos negociosy los convierte en derechos de pro-
piedadexclusiva, porunperiodo de tiempolimitado. Paravolveral ejemplo antes citado, Apple
subcontratalafabricacién de sus productos en gran medida porque lo que impulsa sucompe-
titividad de sus productos sonlos disefios creativos, su tecnologia propia o sumarca o marcas
registradas, todolo cual es supropiedad exclusiva gracias ala utilizacién efectivadela protec-
ciondelaPl.Endefinitiva, laproteccidndelaPlhace quelos activosintangibles sean “algo mas
tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

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

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

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

» Los disefios creativos, incluidos los disefios textiles, mediante la proteccion de los dibujos
o modelosindustriales;

» Las marcas, mediante la proteccion de marcaregistrada;

» 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
suorigengeografico, mediante la proteccién de laindicaciéon geografica;

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

» Lasobrasculturales, artisticasyliterarias, ytambién, enlamayoria delos paises, los programas
informaticosylarecopilacionde datos, mediante los derechos de autory derechos conexos.

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

Cadauno de los medios de proteccion de los derechos de Pl citados se expone con mas por-
menores enlas secciones siguientes.
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Un producto, muchos derechos de PI

Un unico producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de Pl diferentes.
Consideremos por ejemplo un teléfono inteligente o smartphone, el cual emplea un sistema
operativo movil (OS)y funciona como unaminicomputadora. Los smartphones también traba-
jan como reproductores multimedia portatiles, camaras digitales, videocamaras y dispositi-
vos de navegacion GPS, el usuario accede a las paginas Web y navega por la Web utilizando
redes de datos 4G - 5G y Wi-Fi, junto con banda ancha mévil, comunicacion de campo cerca-
no y Bluetooth. Los aparatos permiten enviar correos electrénicos y sincronizar con multiples
cuentas de correo electrénico, comunicarse con amigos y familiares a través de mensajes de
textoy videochats. Es decir, los smartphones sonun sistema de tecnologias desarrolladas por
un gran niumero de empresas como Motorola, Nokia, Blackberry, Iphone, y Samsung por men-
cionar algunos, quienes desarrollan dispositivos con tecnologias. En todas ellas los que ge-
neraron las primeras innovaciones tenian derechos de Pl y mientras avanzaba la tecnologia, la
competenciafueimpulsando hastalo que enlaactualidad se tiene.

Evolucidondelatecnologia delos smartphone

Escoger la proteccion adecuada

Considerando que los productos pueden protegerse de diferentes formas y/o combinando
varios derechos de Pl, es importante que los empresarios conozcan el sistemay puedan ele-
gir con fundamento como desean proteger sus derechos de un modo eficaz en funcion de los
costos, afinde evitarlas copias e imitaciones de lacompetencia.

Porlotanto, los empresarios que deseanlanzarunnuevo 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 porlacompetencia?
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¢Esunrasgotécnicoinnovador? ;Es el dibujo o modelo del producto? ;Eslamarca? ;Sonlos ele-
mentos creativos, artisticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede dar al
empresario unaideainicial sobre como debe proceder para proteger el nuevo productoy obte-
ner asila exclusividad del motivo o motivos mas probables del éxito del producto en el mercado.
Avecespuede dominarununico aspecto; enotras ocasiones puede serunacombinaciénde as-
pectosdiferenteslo queinduce al consumidoraadoptarla decision criticade comprarun deter-
minado producto cuando hay todauna gamade productos competidores en oferta. Seguinsean
las realidades del mercado, pueden dedicarse atencidny recursos a uno u otro aspecto, o auna
combinacionde tipos diferentes de derechos de Pl paraun determinado producto.

Adema3s, el sistemade derechos de Plesta evolucionando enelsentido de que las mismas par-
tesdeunproducto puedenprotegerse demododistinto. Porejemplo,unaapariencianuevade
un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del producto,
los rasgos funcionales pueden protegerse mediante una o mas patentes, las caracteristicas
estéticas delaformamediante derechos de dibujo o modelo, derechos de autor, 0o ambas co-
sas, y sise cumplendeterminadosrequisitos, como marcaregistrada. Porlotanto, larespuesta
final puede no ser clara o requiere una combinacidn que conviene consultar a un experto en Pl
para prepararuna estrategia completa de Pl para su producto.

Sea cual fuere la decision final es aconsejable empezar protegiendo la marca comercial, asi
como documentar el desarrollo del producto, pues, aunque al principio usted no visualice el
potencialy elvalordelamarcaen ellanzamiento, a medida que el mercado lo conozca se con-
vertird en una parte esencial de laimageny laidentidad del producto. |Pero quizd entonces ya
seademasiado tarde!

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

Cuando seelaboraelplande exportacién,lamayoria delasempresas pasangeneralmente por
todas o algunas delas fases siguientes, que resultan fundamentales:

» ldentificarlos mercados de exportacidnrentablesy determinar eltamafio de estos;

» Calcularlas necesidades delademanday delos mercados;

» ldentificary seleccionarsocioslocalesy canales de distribucion;

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

» Negociaryfirmaracuerdoscontractualesconrepresentantes comerciales que se dediquen
alaexportacion, distribucion, con socioslocales, fabricanteslocales, licenciatarios, etc.;

» Determinarlos precios paradistintos mercados de exportacion;

/1/16//



La clave parala Propiedad Intelectual

»

»

»

»

Presupuestarlos gastos de exportacidony recaudar fondos;
Efectuarlas gestiones necesarias para el transporte de las exportaciones;

Disefiar una estrategia de promocién y publicidad del producto en conjunto con el socio
o aliado local, como puede ser ferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en
otros paises.

Disefio e implementacion de la estrategia de comercializacidn y logistica del producto en
los mercados de exportacion;

Existenvariasrazones porlas que conviene que unaempresatengaencuentalas cuestionesde

Pl alahora de planificar su estrategia de exportacidon. En primer lugar, estd el hecho de que la

propiedad intelectual desempefa una funcionimportante y a menudo fundamental enla ma-
yoria de las etapas sefaladas anteriormente. A continuacion, se facilitan algunos ejemplos a

modo deilustracion:

»

»

»

»

»

»

»

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

Alrecaudar fondos, poseer patentes sobre los aspectos innovadores del producto resulta
a menudo Util para convencer a los inversores, a los empresarios de capital riesgo o a los
bancos delas oportunidades comerciales que presenta el producto.

Para adaptar el producto, su disefio, marca o embalaje a los mercados de exportacion
seranecesariaunalaborcreativaoinventivaque puede estar protegida mediante el sistema
de Pl, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.

Enlanegociacién de acuerdos conlos socios debera tener en cuentalas cuestiones relati-
vas alatitularidad delos derechos de propiedadintelectual, especialmente encaso de que
el producto sea fabricado en otro pais o sea modificado, empaquetado o distribuido por
socios de otro pais.

La comercializacion del producto dependera enormemente de la imagen de la empresa,
plasmada fundamentalmente en su marca, y si ésta no esta protegida seria imposible o mu-
chomas dificilhacervaler sus derechos alrespecto en caso de copia o imitacion porparte de
competidores.

El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podra depender de siya ha
solicitadolaprotecciénparasusinvenciones o disefios, puesto que divulgar prematuramente
lalaborinnovadora podria ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar la protec-
ciénenunaetapaposterior(salvo que existaun “plazo de gracia” en determinadas circunstan-
cias,que enelcaso de México, es de acuerdo conlas condiciones que las partes acuerden).

Ademas, puede haberinformacion comercial confidencialrelativa atodos o alamayoriade
los elementos mencionadosenlas etapasanteriores. Dichainformaciénse beneficiarddela
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proteccidéndel secreto comercial o delaproteccién contralacompetencia desleal siempre
y cuando se divulgue Unicamente enfunciondelasnecesidadesytrashabersido firmadoun
acuerdo de confidencialidad o de no divulgacion. El planyla estrategia de exportaciénensi
son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estaran interesadas en que sigan
siendo confidencialesy no se divulguen alos competidores.

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

Unatercerarazon paratenerencuentalas cuestionesde Ples que la proteccion de los derechos
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
con otras empresas. Gracias alos derechos de Pl suempresa puede negociar acuerdos parala
produccioén, comercializacidn, distribucion o suministro de productos y servicios en mercados
de otros paises. Asimismo, esta estrategia le facilita un mayor poder de negociacion ala hora de
negociarlicencias tecnoldgicas con otras empresas que pueden estarinteresadas enlas tecno-
logias, obras protegidas por el derecho 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 exportacidon de que se trate. Aun cuando unainvencion, disefio o marca
no esté protegido en su propio pais, esto no significa que alguien no lo haya protegido en el
mercado de exportacion. 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 alaprotecciéndelos derechos de Pl de terceros enun mercado de exportacién. Tam-
biénpuede darse este caso enrelacionconlas marcas.

Ademas, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un
acuerdo de licencia con otraempresa, obteniendo de este modo unalicencia para venderun pro-
ducto dado en sumercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto enlos mercados
de exportacién. Enlos contratos de licencia se especificala exclusividad territorialy el dmbito de la
licenciay esimportante teneren cuenta esta cuestionalahorade negociardichos acuerdos.
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4. ;Cuales sonlos erroresrelativos ala
propiedad intelectual que cometen con
mayor frecuencia los exportadores?

Confrecuencialos exportadores sedancuentadelaimportancia de protegersus activos de Pl
cuandoyaesdemasiado tarde, es decir,unavez que se enfrentan aimitadores o falsificadores
o cuando han sido acusados de infringir los derechos de otros. Por lo tanto, al elaborar el plan
y la estrategia de exportacidon esimportante conocer el entorno de laPlen el posible mercado
de exportacion al igual que los demas aspectos del ambito empresarial perteneciente a ese
mercado. Entrelos errores frecuentes que cometenlos exportadores figuranlos siguientes:

» Creer que la proteccion de la Pl es universal. Muchos exportadores creen que al solicitar la
proteccién de una marca, patente o disefio industrial en su propio pais ya estan automatica-
mente protegidos en todo el mundo. Por ejemplo, el hecho de que su marca esté registrada
en México no significa que automaticamente esté registrada también en Brasil. Los derechos
dePltienencardcternacional, ylas oficinas de Pl inicamente otorgan proteccion paralajuris-
diccionde su pais. Solamente enlaesfera delos derechos de autorhay unaprotecciénamplia
y automatica en gran nimero de paises. Porlo que esimportante que en el plany estrategia
de exportacion seidentifique en qué paises deberd hacerla gestidondela protecciéondelaPl.

» Suponer que las legislaciones y procedimientos parala proteccion de los derechos de PI
soniguales entodo elmundo. Aunque se haproducido unaimportante armonizacién delas
legislacionesy procedimientos parala proteccion de los derechos de Pl en todo el mundo,
existennumerosas esferas enlas que se producendiferenciasimportantes entre los paises.

» 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 similara
la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podria considerarse que
infringe los derechos de la otraempresa sobre lamarca. Es posible que se pida que deje de
utilizar dicha marca o que pague determinados dafios por infraccion, lo que puede supo-
nerunduro golpe paralaestrategia de comercializaciony exportacion de suempresa. Sera
fundamental efectuar una busqueda de marcas en el correspondiente mercado de expor-
tacién antes de iniciar sus actividadesy preferentemente antes de seleccionarlamarca.

» No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccion. Solicitar la proteccion
delaPlenvarias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puede resultar caro. Los siste-
mas regionales e internacionales de proteccion, cuando estan disponibles, son un medio
eficaz de solicitar la proteccion de la Pl en varios paises. En el caso de México esta adheri-
do al Protocolo de Madrid (marcas), Arreglo de la Haya, (dibujos y modelos), Tratados de la
OMPI: Convenio de Berna (obras literarias y artisticas), Convenio de productores de fono-
gramas, Tratado de derechos de autor,y Tratado de Marrakech (acceso a obras publicadas).
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»

»

»

»

»

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
lafechaenlaquelahasolicitadoenelmercado nacional. Aeste periodo se hace referenciage-
neralmente porelnombre de “periodo de prioridad”, que esdeunano enelcaso delas patentes
y de seis meses en el de los dibujos o modelos industriales. En caso de que no solicite protec-
cionenesos paises durante el periodo de prioridad, podria ser dificil obtenerla posteriormente,
dejando elcaminolibre a otras empresas para que copien gratuitamente suinvencion o disefio.

Divulgarinformacion demasiado temprano o sin que existaun acuerdo de confidencialidad o
de no divulgacioén. Siusted divulgainformacion sobre su Ultima innovacion o sunuevo disefio a
posibles socios comerciales, agentes de exportacion, distribuidores o a cualquier otrapersona
antes de solicitar la proteccidn o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confi-
dencialidad puede perderlos derechos sobre suinvencion o disefio. De hecho, es posible que
su producto innovador deje de ser considerado nuevoy, por lo tanto, patentable o que alguien
mas pueda solicitarla proteccion porpatente, excluyéndole a usted del uso de su propiainven-
cién. También puede sucederlo mismo enel caso de los dibujos o modelos industriales.

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

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

Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no estan pro-
tegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes. En lugar de exportar un
producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa
Unica o de regalias. A menudo, en el contrato de licencia figuran cldusulas para compartir
los conocimientos tecnoldgicos, asi como para autorizar a fabricar o vender el producto
puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, esimportan-
te asegurarse de que los derechos de Pl relativos al producto objeto de lalicencia han sido
protegidos adecuadamente en el pais en cuestidny de que han sido incluidas las cldusulas
adecuadas para esclarecer quién es el titular de esos derechos.
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» Utilizaruna marca que esinadecuada para el mercado en cuestiéon. Existennumerosos ca-
sosenquelasempresascomienzanacomercializar sus productos o serviciosenelmercado
de otro pais y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mer-
cado especifico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultu-
ralocal o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de Pl sobre la
base delos denominados motivos absolutos.

En conclusion, existen amplias razones para asegurarse de que se tienen en debida conside-
racion las cuestiones de propiedad intelectual al elaborar el plan de exportacién y de que se
toman las medidas necesarias para velar por que a) no se tome por sorpresa alaempresainfrin-
giendolosderechos de Plde otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de apro-
vecharse delacreatividadylacapacidadinventivade supropiaempresa.

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

Esimportante recordar que los derechos de Pl son “derechos territoriales” lo que significa que
en general sélo estan protegidos en el pais donde se ha solicitado y obtenido la proteccidn.
Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de proteccién de
su patentes, marcas o dibujos o modelos industriales en sumercado nacional,y alaque se han
concedido estos derechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen protec-
cion en los mercados de exportacidn, a no ser que se hayan solicitado los mismos derechos
en la oficina nacional (o regional) de la Pl del mercado de exportacidn en cuestidny que esta
oficinalos haya concedido.

Excepciones

Hay algunas excepciones a esta norma que vale la pena mencionar brevemente. En primer lu-
gar, en algunos paises (principalmente los paises cuyo sistema juridico se basa en el “sistema
juridicoanglosajén(“CommonLaw”)” como Australia, los Estados Unidos, lalndiay elReino Uni-
do)las marcas pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utilizadola
marca en cuestion dentro de uno de estos territorios disfrutara de cierta proteccion, aunque
no se hayaregistrado. Sin embargo, incluso enlos paises donde las marcas pueden estar pro-
tegidas poreluso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendra una
protecciéon mucho mas sdéliday sucumplimiento sera bastante mas facily menos engorroso.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales
para su proteccion, como los derechos de autor y derechos conexos, no requieren para su
proteccidn el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artistica
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o literaria (categoria que comprende también los programas informaticos) esta protegida au-
tomaticamente cuando se ha creado la obra o en algunos paises cuando ha quedado fijadaen
alguna forma material. En cuanto a la proteccién en el extranjero, las obras creadas por nacio-
nales o residentes de un pais parte en el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias o Artisticas o miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) o queresiden
en estos paises quedaran protegidas automaticamente en todos los demas paises que son
parte en el Convenio de Berna o que sonmiembros de la OMC,

Sinembargo, entodos los demas casos presentaruna solicitud de protecciénde los derechos
de Ples unrequisito previoimportante para conseguirla proteccion en otros paises. Como su-
cede amenudo conla proteccidonde la Pl, es esencial adoptar medidas con la suficiente ante-
lacién para poder:

» Cumplirlos plazos para solicitarlos derechos de Plen el extranjero;

» Limitarelriesgo deimitaciones o copias directas;

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

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

6. ;Protegen todos los paises la propiedad
intelectual?

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

ElAcuerdosobrelosderechosde Propiedadintelectualrelacionados conel Comercio (ADPIC)
buscafacilitarelcomerciode mercanciasy servicios. Este acuerdo se considerauno delostres
pilares dela OMC, junto conelcomercio de servicios y el comercio de mercancias.

EIADPIC establece que los paises miembros pueden aplicarlas disposiciones de acuerdo con
sus sistemas juridicos. Esto significa que los paises pueden adaptarlas leyes y politicas nacio-
nales de propiedad intelectual para salvaguardar susintereses.

LaOMCseconsiguidunaarmonizaciondetodoslosmiembros (166 paisesal 30 de agosto de 2024)
gue establece normas minimas parala proteccién delas principales formas de los derechos de PI.

De todos modos, es importante recordar que persisten grandes diferencias en el funciona-
miento del sistemadelaPlendistintos paises oregionesy es muy aconsejable comprobar qué

1/122//



La clave parala Propiedad Intelectual

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 encontrar informacion
sobre la proteccion de la propiedad
intelectual y los procedimientos conexos en
distintos paises?

El mejor lugar para empezar a buscar informacién sobre las normas y procedimientos de pro-
teccidndela Pl en su pais o en otro pais es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la Pl
delcorrespondiente pais. Lasinstituciones queregulanlaPlen México estan divididas en dos:
por un lado, oficina de la propiedad industrial que se denomina Instituto Mexicano de la Pro-
piedadIndustrial (IMPlhttps://www.gob.mx/impi) depende de la Secretariade Economiay por
otro, unaoficina separada paralaadministracion de los derechos de autory derechos conexos
denominada Instituto Nacional del Autor (Indautor https://sindautor.cultura.gob.mx/admin/)

dependenciade la Secretaria de Cultura, ambos del Gobierno Federal.

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 encontrarse en el siguiente
sitioweb: www.wipo.int/news/es/links/index.htm.

Los agentes delaPlylos abogados de la Pl pueden ser también fuentes utiles de informacién
y asesoramiento sobre cuestiones de Pl. Los agentes y abogados de la Pl son personas que
prestan servicio del sector privado y que estan calificados pararepresentar a clientes durante
elproceso de solicitudy paradefenderalos clientes ante los tribunales en los pleitos plantea-
dos cuando surgen controversias sobre la Pl. Muchos paises exigen alas empresas extranjeras
que contratenaunagente nacionaldelaPlparapodersolicitaruna patente o marcaregistrada.

Por ultimo, se puede consultar la legislacidon nacional de un pais dado para obtener informa-
cion sobre la proteccién de la Pl en ese pais. El sitio web de la OMPI comprende una coleccion
deleyes nacionales sobre la Pl que puede consultarse gratuitamente enlinea en https:/www.
wipo.int/fr/web/wipolex/index

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

Los derechos de Pl son activos valiosos para las empresasy los particulares, ya que permiten
protegerideasinnovadoras, solucionestecnoldgicas,marcasyobrascreativas.Laobservancia
delaPleselactode emprenderaccioneslegales cuando se haninfringido los derechos de P,
ademasde evitarnuevasinfraccionesyrepararlos perjuicios causados. Lamera obtencion de
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derechos de Pl no puede garantizar que no se infrinjan. La observancia de esos derechos de
Ples crucial paraquelosinnovadores, los empresariosy los creadoreslogren sus objetivos.

¢Por qué hacer valer los derechos de PI?

La observancia de la propiedad intelectual significa cosas diferentes para las distintas partes
interesadas. Para las empresas, se trata de un mecanismo juridico fundamental para proteger
sus inversiones y garantizar una competencia leal. Para los consumidores, ayuda a garantizar
la calidady seguridad del producto. Paralos gobiernos, es unaforma de protegerlosingresos
necesarios paraimportantes servicios sociales y de garantizar un entorno empresarial sanoy
equitativo, necesario para atraer inversiones. Las pérdidas que representa la infraccion de la
Pltieneimportantes repercusiones en el crecimiento econémico, algunos ejemplos: 2,5 % del
comercio mundial se pierde por la falsificacion y la pirateria, mas 130 000 decomisos adua-
neros de productos falsificados y pirateados en todo el mundo cada afio de 2017 a 2019, otro
ejemplo aproximadamente el 10 % de todos los medicamentos, el 50 % de los medicamentos
vendidos enlinea sonfalsificadosy 34 % menos de posibilidades de supervivencia cuando las
pymes sufreninfracciones de Pl.

Hay diferentes tipos deinfracciones masinformaciénenhttps://www.wipo.int/es/web/ip-en-

forcement

No se proporciona automaticamente proteccidn juridica contra una violacién (infraccion) de
los derechos de patente, sino sdlo cuando el titularla solicita. Por consiguiente, los titulares de
patentes deben vigilar periodicamente las actividades comerciales de los demas si quieren
que sus derechos de patente serespeten.
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9. ;Qué es una patente?

Una patente esunderecho exclusivo concedido porun gobierno aunainvencidonque esnueva,
conllevaactividadinventivay es susceptible de teneraplicacidonindustrial. La patente concede
asutitularel derecholegal de impedir que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta,
vendanoimportenun producto o unproceso basado enlainvencién patentada o bien de obli-
garlos aque dejende hacerlo.

¢Qué es unainvencion?

En el ambito del Derecho de patentes, una invencion suele definirse como una solucidon nueva e
inventiva a un problema técnico. Esa solucion puede consistir en la creacién de un dispositivo,
producto, método o proceso completamente nuevo, o bien ser simplemente una mejora pro-
gresiva de un producto o proceso ya conocido. Porlo general, el mero hecho de encontrar algo
gueyaexiste enlanaturalezano se consideraunainvencion; paraquelo sea, debe emplearseuna
cantidad considerable delingenio, la creatividad y el espiritu inventivo tipicos del ser humano.

Aungue la mayoria de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inver-
siones alargo plazo en+D, muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas hanreportado
ingresosy beneficiosimportantes a susinventores o empresas.

Unainnovacion que es patentable y esta protegida poralguno o varios de los derechos de Ply
se comercializa mas allad de su mercado nacional puede obtener beneficios econdmicos de-
rivados de la explotacion de la patente y la revelacion de las invenciones resultantes para su
difusidny utilizacidon publicapromoveranlainnovaciény elevaran el nivel técnico delaindustria
de un pais, con beneficios evidentes para su comercio.

Es un poderoso instrumento comercial para obtener la exclusividad sobre un producto o pro-
ceso nuevoy, al mismo tiempo, consolidar una solida posicién en el mercado u obteneringre-
sos a través de la concesion de licencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cdmara, un
teléfono movil o un coche) puede incorporar muchas invenciones patentadas que pertenez-
canavarios titulares.

Las patentes son concedidas por la oficina nacional de patentes de un pais, o cuando existe,
por la oficina regional de patentes de un grupo de paises y tienen validez durante un periodo
de tiempo limitado. En México, este derecho exclusivo se concede porun periodo limitado de
tiempo de 20 afos improrrogables (Ley Federal de Proteccidn a la propiedad industrial, arti-
culo 53, 2020) desde la fecha de presentacion de la solicitud, a condicidon de que se paguen
a sudebido tiempo las tasas de mantenimiento correspondientes. Una patente constituye un
derecho territorial, limitado alas fronteras territoriales de México.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligacidn
dedivulgarlainvencién al publico proporcionando porescrito una descripcidon detallada, pre-
cisay completa de lamisma en la solicitud de patente. La patente concediday la solicitud de
patente se publican.
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Aunque gue no todas las empresas desarrollaninvenciones patentables, es equivocado creer
quelos derechos de Pl se aplican inicamente a procesos y productos fisicos y quimicos com-
plejos, o que sélo son Utiles para grandes empresas. En general pueden protegerse los dere-
chos de Pl para cualquier tecnologia, desde disefos industriales de plumas o botellas, marcas
deropahastabicicletas o computadoras.

El primer paso para obtener una patente es presentar una solicitud ante la oficina nacional de
Pl. Sidesea obtener proteccién por patente en varios paises, puede considerar la posibilidad
de presentar una solicitud internacional de patente en virtud del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes.

Enelformulario de solicitud debera describir suinvenciéony compararla contecnologias ante-
riores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse enla
misma oficina de patentes.

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

Para obtener una patente deben satisfacerse numerosas condiciones. Entre las condiciones
mas importantes cabe destacarlas siguientes:

» Elemento de novedad: Lainvencidon debe conteneralguna caracteristica novedosa que no
figure en el corpus de conocimientos existentes en su sector técnico antes de la fecha de
la solicitud (o la fecha de prioridad). Ese corpus de conocimientos existente se denomina
“estado delatécnica”.

» Actividadinventiva(no evidencia): Lainvencidndebeentrafaruna“actividadinventiva” que
no pueda ser deducida de manera evidente por una persona con competencias medias en
el sectortécnico de que se trate.

» Aplicacion industrial (utilidad): La invencién debe poder utilizarse con un fin industrial o co-
mercial que vaya mas allad de algo meramente tedrico, o debe lograrunresultado beneficioso.

» Materia patentable: En muchos paises, existenlistas de lo que no es patentable. En México,
las teorias cientificas, las creaciones estéticas, los métodos matematicos, las variedades
vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comercia-
les o los métodos para tratamientos médicos (a diferencia de los productos médicos) y los
programas informaticos no son ser patentables.

» Divulgacién suficiente: Lainvencién debe serdivulgada enlasolicitud de forma suficiente-
mente claray completa para permitir su reproduccidén por una persona con competencias
medias en el sector técnico de que se trate. En algunos paises, es necesario revelar la “me-
jormanera” de dar efecto a unainvencién. Las reivindicaciones deben fundarse en la des-
cripcion. Dadala complejidad de los documentos de patente y los conocimientos juridicos
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necesarios pararedactarlasreivindicaciones, es sumamente recomendable obtener asis-
tenciajuridica de un abogado o agente de patentes al elaborarla solicitud.

» Esrecomendable que antes deiniciar el procesorealice unabulsqueda previadel estado de
la técnica. Esto puede ayudarle a no malgastar dinero en una solicitud de patente si tras la
busquedadescubre antecedentes del estado de latécnica que probablemente imposibili-
tenlaobtencién de una patente.

Guerrade patentes: laoleada techies

Motorola, propiedad de Google, tiene unademanda de Oracle porusar ellenguaje de
programacion Java en su sistema operativo Android. También tiene otra de Microsoft,
por su uso de la codificacion de video, a lo que Motorola contrademando porimple-
mentaciondelcorreo electrénico,lamensajeriainstantaneay el Wi-Fi. Nokiallevé alos
tribunales a Apple porviolardiez de sus patentes en 2009. La compafiiade lamanzana
contrademando porvulnerar otras tantas.

HTC demandd a Apple porinfringir su tecnologia de gestion de la energiay laempre-
safundada por Steve Jobs respondié con una contrademanda por el uso de pantallas
tactilesy tecnologia dereconocimiento de gestos.
Dehecho,Apple,unadelasempresasconmasfrentesabiertos, tratd de evitartambién
ellanzamiento del Samsung Galaxy Tab aduciendo violacion de patentes, y consiguid
que duranteunosdiasunjuezalemanbloquearalaventade este artilugio en Europa.
Lasultimasenentrarenestacontiendahansidolasredessociales. Facebookcontra-
demandd aYahoo porinfringirdiezde sus patentes, relacionadas conlasfotografias,
laposibilidad de compartirimagenesylaincorporacion de ellas en el historial de los
usuarios. Yahoo yahabia demandado hace unas semanas alared de Zuckerberg por
violar patentesrelacionadas conlapublicidadyla protecciéndela privacidad.

Lacomprade patentes, maniobra paraganarlaguerra

Las técnicas para intentar ganar esta guerra son diversas, pero hay una que se esta
abriendo paso: la anexiéon de patentes de terceros. La adquisicion de Motorola por
parte de Google, gracias a la cual se ha hecho con sus mas de 17.000 patentes, si-
guiendo de cercaaMicrosoftyNokia, que tienen20.000y colocandose pordelante
de Apple, poseedorade 10.000.

Estaguerratiene masldgicasise tiene encuenta que paraalgunasempresaslos co-
bros por derechos de patentes suponen una gran fuente de ingresos. Google, por
ejemplo, no cobra por su sistema Android, porlo que depende de que sus socios lo
implementenensus aparatos. De hecho, elbuscadorgana 550 millonesde ddlares a
través de sus aparatos Android, mientras que recauda unos 2.500, cinco veces mas,
gracias aaparatos de Apple como eliPhone.

Microsoft también depende de que los fabricantes de mdviles paguen por utilizar
Microsoft 7. Apple, por su lado, es mas reacia a la hora de compartir sus patentesy
prefiere salvaguardarlas.
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Florian Muller, experto en la guerra de patentes y que hace un especial seguimiento
deellasensublogFossPatents, aseguraqueloslitigantesbuscanjurisdicciones que
creen que les son favorables para susinteresesy que les pueden daruna victoriara-
pida, lo que esté extendiendo las disputas geograficamente. Estos litigios suponen
ungrannegocio. Laempresa RPX, dedicada a acuerdos sobre patentes, estima que
este mercado genera anualmente 50.000 millones de ddlares entre pago de licen-
cias y derechos de propiedad intelectual. Los honorarios de los abogados suman
otros 6.000 millones de ddlares. Solo en EE UU y entre 2005y 2010 hubo 45.000
demandas porvulneracion de patentes, segun RPX.

Fuente:https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/04/04/tecnolo-
gia/1333777604_850215.html

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

La proteccion de la propiedad intelectual de las invenciones de su empresa puede ser muy

ventajoso y puede proporcionarle los derechos exclusivos para utilizar y explotar la invencién

hasta 20 aflos desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Ademas, la protec-

cién de patente puede proporcionartambién:

»

»

»

»

»

Impedir la concesion de patentes a terceros. Al obtener una patente, su titular podra im-
pedirque otros consigan una patente porla mismainvencion en cualquier parte del mundo.

Consolidarlaposicionen elmercado. Una patente concede asutitularelderecho exclusivo
deimpediraterceros que utilicenlainvencion patentada —reduciendo asilaincertidumbre,
elriesgoylacompetenciadelosventajistasylosimitadores— o de obligarlosaque dejende
hacerlo o bloquearcompetidores.

Incrementarlos beneficios o elrendimiento delasinversiones. Siunaempresaharealizado
importantesinversiones en |+D, la proteccion por patente puede contribuir a que recupere
el gasto y aumente el rendimiento de la inversion. La empresa puede recuperar el valorin-
vertido al fijar el precio de venta que incluye los gastos incurridos.

Generar ingresos adicionales derivado de la concesion de licencias. El titular de una pa-
tente puede servirse de unalicenciaparacederaterceros sus derechos sobrelainvenciéona
cambio deregalias olaventade una patente.

Acceder a la tecnologia mediante la concesién de licencias reciprocas. Si una empresa
necesita accederatecnologia que es propiedad de terceros, puede utilizar sus propias pa-
tentesparanegociaracuerdosde concesidndelicenciasreciprocas, envirtud delos cuales
los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes segun unas
condiciones estipuladas.
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» Entrarenmercadosnuevos. Laconcesiondelicenciasde patente aotrasempresas(incluso
sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobacion) puede proporcionar acceso a
nuevos mercados que, de otro modo, serianinaccesibles a causa de obstaculos legales al
comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invencién tiene
que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT) es una opcidn para proteger una invencion en
cualquier pais miembro del PCT mediante una Unica solicitud.

» Reducir el riesgo de copias ilicitas de la invencion por parte de terceros. Para reducir la
probabilidad de que se cometaunainfraccion o, como minimo, servira de base paraquelos
competidores dejen deinfringirlos derechos de patentey se puedareclamarunacompen-
sacion pordafosy perjuicios.

» Aumentar la capacidad de obtener financiamiento. Los inversores valoran la certidumbre
que implican las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las so-
licitudes de patente pendientes de aprobacion, puede aumentar la capacidad de unaem-
presa paraobtenerel capital necesario paracomercializarun producto.

» Poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas. Para hacer valer de forma eficaz
la exclusividad de una patente, puede que deba notificarse la infraccion o que deba inter-
ponerse una demanda. El titular de una patente tiene mas probabilidades de obtenerla sa-
tisfaccion de sus derechos en las actuaciones judiciales iniciadas contra quienes copien o
imiten la materia patentable.

» Potenciar laimagen corporativa. A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes
consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos,
especializaciény capacidad tecnoldgica de la empresa. Ello puede ser de utilidad no solo
para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar laimagen publica de laem-
presaeincrementar suvalorde mercado.

12. ;Que sucede si no patento mis productos
O procesos innovadores?

Sino se patenta unainvencion, es posible que los competidores se aprovechen de ella. Si el
producto tiene éxito, muchas empresas de lacompetencia se verantentadas a fabricar el mis-
mo productoutilizandolainvenciénsinnecesidad de pedirautorizacion. Lasgrandesempresas
puedenaprovecharlas economias de escala parafabricarel producto a costos masreducidos
ycompetiraunprecio de mercado masfavorable. Esposible que estoreduzca de maneracon-
siderablelacuotade mercadodelaempresatitulardelainvenciénenrelaciénconese produc-
to. Incluso las pequenas empresas de la competencia pueden fabricar el mismo productoy a
menudo venderlo a un precio inferior, ya que no tendrian que recuperar la inversion en investi-
gacionydesarrollo enla queincurrié inicialmente laempresa titular de lainvencion.
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Pero esonoestodo. Las posibilidades de negociarlicencias respecto de unatecnologia, ven-
derla o transferirla serdn muy limitadas sino se patentalainvencién; de hecho, sin derechos de
propiedad intelectual (patente), la transferencia de tecnologia resultara dificil, sino imposible.
La transferencia de tecnologia presupone que una o mas partes tienenlatitularidadjuridica de
unatecnologiay que esta solo puede obtenerse sise ha protegido adecuadamente la propie-
dad intelectual. Sila tecnologia en cuestién no esta protegida por propiedad intelectual, du-
rante las negociaciones acerca de la transferencia de esa tecnologia ninguna de las partes se
atreveraadivulgarsusinvenciones portemoraquelacontraparte pueda “huirconlainvencién”.

Porultimo, debe tenerse en cuentala posibilidad de que otra persona puede patentarlainven-
cionantes. La primera persona o empresa que presente una solicitud de patente sobre unain-
vencién tendra derecho a obtener una patente. Esto puede generar una situacién en la que si
una persona no patenta sus invenciones o si el titular del derecho no patenta las invenciones
de susempleados,untercero —que podriahaberdesarrollado posteriormente lamismainven-
cidon o unainvencién equivalente— podra patentar esainvenciény, por ende, podria excluir le-
gitimamente delmercado alaempresa delinventorinicial, limitar sus actividades ala continua-
ciondeluso anterior(silalegislacién en materia de patentes pertinente prevé dicha excepcidn)
o solicitarel pago deregalias poreluso delainvencion.

Sin embargo, para procurar que nadie pueda patentar la invencién del inventor original, en lu-
gar de cumplimentar una solicitud de patente, puede divulgarse publicamente lainvencion a
finde querepresente el estado de latécnica paratodaslas solicitudes de patente que se cum-
plimenten después de su publicacién, colocandola en el dominio publico (lo que se conoce
como publicacién preventiva). Debido a la existencia de ese estado de la técnica, las oficinas
de patentesrechazaranlas solicitudes de patente cumplimentadas posteriormente conlamis-
ma invencién o con unainvencion similar por falta de novedad o actividad inventiva. Al mismo
tiempo, silainvencion se divulga antes de presentaruna solicitud de patente, las posibilidades
de obtenerla proteccion por patente sobre esainvencion se veran seriamente limitadas.

Patentar quizd no sea siempre la solucién adecuada para sunegocio. Es aconsejable ponderar
cuidadosamente los costosy beneficios dela proteccion de patente, antes de iniciarel proce-
so. Por consiguiente, es preciso que usted comprenda qué podria sucedersisuempresadecidiera
no patentarunainvenciénpatentable.

13. ;Cuales son los tramites administrativos
en México para obtener la proteccionde
patente?

El primer paso para obtener una patente es rellenar una solicitud de patente. Los formularios para
solicitar patentes pueden obtenerse en la oficina del IMPI. Es importante no divulgar suinvencién
antes derellenarla solicitud de patente. Unarevelacion previa afecta sus posibilidades de obtener
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la patente, porque ya no se considera que lainvencidn sea nuevay, por ende, patentable, ya que
enelcaso de Méxicono hay “periodo de gracia”.

Algunos motivos para presentarla solicitud con prontitud son:

» Practicamente en todos los paises las patentes se conceden a quien presente primero la
solicitud. En pocas palabras, si un competidor presenta una solicitud de patente para una
invencién especificaundiaantes que usted, usted no podra obtenerla patente.

» Enlamayoriadeloscasos, cuanto antes se presente la solicitud, antes se obtendralapaten-
te. En principio, una vez concedida la patente, los derechos que ella confiere pueden co-
menzar a hacerse valer. Es mas dificil atraer inversores o posibles licenciatarios antes de la
concesiondelapatente.

Sin embargo, las prisas tampoco son buenas consejeras cuando se trata de presentar una solicitud de
patente:

» Silasolicitud se presenta demasiado prontoy posteriormente se introducen cambiosenla
invencién, por lo general no se podran introducir modificaciones sustantivas a la descrip-
ciénoriginal suministrada enla fecha de presentacion.

» Ademads, unavez que se presenta una solicitud en un pais oregidn, se activa el “derecho de
prioridad”. Esto quiere decir que durante 12 meses podra presentar en otros paises solici-
tudes de patente sobre la misma invencién usando la fecha de presentacion de la primera
solicitud (denominada “fechade prioridad”) como base paradeterminarlanaturalezanove-
dosaylaactividadinventivadelas solicitudes que presente posteriormente en el extranjero,
por ejemplo. Sin embargo, presentar un nimero considerable de solicitudes en paises ex-
tranjeros puede ser sumamente costoso, en particular si ain no sabe si su invencién tendra
éxito comercial,y enese caso,enqué paises. Unaformade enfrentareste dilemaespresen-
tarunasolicitudinternacional de patente alamparo del PCT, envirtud del cual podria aplazar
elpagodelastasasnacionalesydelos costos de traduccion por18 meses mas.

14. ;Como puedo saber que miinvenciones
nhueva?

Esesencialllevaracabounabuisquedade patentes antesderellenarlasolicitud, pueselloindi-
cardsisuinvencionesnuevay porlo tanto sies probable que se patente.

Aunque la accesibilidad a lainformacién sobre patentes crece a medida que un mayor nime-
ro de oficinas de patentes permite consultar sus documentos de patentes mediante bases
de datos enlinea, todavia se requieren determinadas competencias para utilizar eficazmente
estainformacion, en particular para realizar bUsquedas especificas de patentes y proporcio-
nar andlisis validos de los resultados de las busquedas de patentes. Por consiguiente, resulta
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aconsejable contactar con un profesional especializado en informacidn sobre patentes para
recibirasistencia cuando haya que adoptar decisiones cruciales paralaempresa.

15. { Preciso de un agente de patentes para
solicitar una patente?

En México, es posible solicitar la proteccion de la patente sin recurrir a un agente de patentes,
aungue es recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que
la redaccion de la patente se hace de modo adecuado. Sin embargo, al igual que en muchos
paises, las personas no domiciliadas en el pais sideben estar representadas porun agente de
patentes que searesidente en el pais donde se pide la proteccion.

16. ;Quée tramites realiza la oficina de
patentes antes de conceder una patente?

Cuandola oficina de patentes harecibido una solicitud de patente tiene un procedimiento an-
tes de concederla:

» Examendeforma;

M

Busquedadel estado delatécnica;

» Examendefondo;

» Notificacién;

» Publicaciéndelasolicitud de patente;
» Concesiény publicacién

» Procedimientos de oposicidon anteriores o posteriores alaconcesion.

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

Examen de forma

La oficina de patentes examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o las
formalidades del procedimiento administrativo (porejemplo, que seincluyatodaladocumen-
tacién coninformacion pertinentey que la tasa de presentacion haya sido abonada).
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Busqueda del estado de la técnica

En muchos paises, la oficina de patentes realiza una busqueda para establecer el estado de la
técnicaafindedeterminarlapatentabilidad delainvencion objeto delareivindicacion. Elinfor-
me de busqueda se utiliza durante el examen de fondo para cotejar suinvencién con el estado
delatécnicaencuestion.

Examen de fondo

Para garantizar que la solicitud cumpla las principales condiciones de patentabilidad (materia
patentable,novedad, actividadinventiva, aplicacionindustrialy divulgacionsuficiente). Notodas
las oficinas de patentesllevanacabo exdmenes de fondo niverifican que las solicitudes cumplan
las condiciones de patentabilidad. En algunos paises, el solicitante debe pedir por separado un
examendefondodesusolicitudy pagarunatasadentrode unplazo especifico(engeneralvarios
anos). Sino se presenta ese pedido, se considera que la solicitud ha sido retirada.

Notificacion

Los resultados del examen se envian por escrito al solicitante (o0 a su abogado) para brindarle
la oportunidad de formular observaciones alrespecto o de subsanartoda objecion planteada
durante el examen. Este proceso amenudo conllevalaintroduccion de modificacionesalaso-
licitud de patente yunareduccidn delalcance delasreivindicaciones

Publicacion de la solicitud de patente

Lasolicitudde patente se publical8 mesestraslafechade presentacion(olafechadeprioridad).

Concesiony publicacion de la patente

Siel proceso de examen concluye satisfactoriamente, la oficina de patentes otorgala patente.
Las oficinas de patentes también publican la patente cuando esta ha sido concedida.

Procedimientos de oposicion anteriores o posteriores ala concesion

Muchas oficinas de patentes otorganunperiodo especifico durante elque terceras partes pueden
oponerse alaconcesidndelapatente, porejemplo, aduciendo quelainvencidnreivindicadanoes
nueva. Los procedimientos de oposicion pueden seranteriores o posteriores alaconcesion.

Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina de patentes: Los datos de la pa-
tente seintroducen en elregistro de patentes. Se entrega al solicitante un Certificado de Con-
cesidn; se trata de un documento juridico que determina la titularidad de la patente.
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Paramantenerenvigorlapatente cadaanoy durante el plazo devigenciahay que pagarala ofici-
nade patentesunatasadeterminadade renovacion o mantenimiento, siporalgunarazénelpago
se atrasara, cuenta conseis meses de plazo de gracia parahacer el pago correspondiente.

17. ;Que costos tiene la proteccionde
patente en México

Los costos dependen de varios factores, como la naturaleza de la invencién, su complejidad,
los honorarios del abogado de patentes, lalongitud de la solicitudy las objeciones que podria
plantear durante el examen la oficina de patentes. Los costos de una patente pueden dividirse
en cuatro tipos diferentes.

» Lastasas oficiales de presentacion

» Elpagodeunatasaanual durante el periodo en el que se examina la solicitud de patente.

» Unavezque la oficina concede la patente, hay que abonar las tasas de mantenimiento o de
renovacion, unavezal afio, a finde mantenerenvigorla patente.

» Sidecide patentar la invencion en el extranjero, debe tener presente el costo de las tasas
oficiales de presentacién de solicitudes que se aplican en cada pais, los costos de traduc-
ciony los honorarios de los agentes de patentes locales, cuya contratacion es un requisito
conforme alalegislacion de muchos paises.

En algunos paises se ofrecen descuentos a las pequefias y medianas empresas y a quienes
presentan la solicitud por Internet. Para las las pequefias y medianas empresas que estan dis-
puestas a solicitarla proteccién de patente envarios paises, el servicio ofrecido por el sistema
del PCT administrado por la OMPI puede reducir considerablemente las tasas y simplificar los
tramites, esimportante que se revisenlas tasas, pues se actualizan anualmente.

» Algunas oficinas ofrecenla posibilidad de realizar un examen acelerado, previo pago de ta-
sasadicionales. Laoficinadel IMPle INDAUTORIefacilitaranmas detalles sobrelaestructura
detasas.

18. ;Como puede beneficiar alaempresala
informacion obtenida de las bases de datos
sobre patentes?

Lainformacién contenida en las patentes hace referencia, porlo general, alainformacién que fi-
gura enlas solicitudes de patente y en las patentes concedidas. Esta informacion puede incluir
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datos bibliograficos sobre elinventory el solicitante o el titular de la patente, una descripcidén de
lainvencion reivindicada y los avances relacionados en el sector de la tecnologia, y una lista de
reivindicaciones queindican el alcance de la proteccién por patente pedida por el solicitante.

¢Por qué los solicitantes de patentes declaran toda esta informacidén acerca de sus invencio-
nes? Larazénradicaen que, en el sistema de patentes, los derechos exclusivos concedidos al
titularde la patente sobre unainvencion se equilibran conla obligacion de divulgarinformacion
publicamente sobre lanueva tecnologia desarrollada.

Este requisito de que el solicitante de la patente divulgue informacién es muy importante para
el desarrollo continuo de la tecnologia. Dicha informacion sirve de referencia para que otros
inventores puedan desarrollar nuevas soluciones técnicas. Sin su publicacidn, el publico no
tendria ninguna posibilidad de obtener informacidn acerca de los nuevos avances técnicos.
Porlo tanto, no sorprende que hoy en dia darinformacion al publico sea uno de los principales
cometidos de las oficinas de propiedad industrial.

Los documentos de patentes incluyen informacién tecnoldgica que no se suele divulgar en
otros tipos de publicacidn, y abarcan practicamente todos los sectores de la tecnologia. Se
presentan en un formato relativamente normalizado y estan clasificados por sectores de la
técnica paradistinguirlos documentos pertinentes con mayor facilidad. En conjunto, existe un
amplio repositorio de conocimientos humanos de facil acceso.

Lapracticahademostrado que lainformacién contenida enlos documentos de patentes pue-
de sermuy valiosa parainvestigadores, emprendedores y muchos otros agentes, al ser de uti-
lidad para:

~

» evitarladuplicacidon de actividades de investigacidony desarrollo;
» perfeccionary mejorar productos o procesos existentes;

» analizarelestado delatécnicaenunsectordeterminado delatecnologia, p. €j., paracono-
cerlosavances masrecientes en ese sector;

» evaluarla patentabilidad delasinvenciones, enparticularlanovedady la actividadinventiva
de las invenciones (criterios importantes para determinar su patentabilidad), con el objeto
de solicitarla proteccion por patente a nivel nacional o en el exterior;

» reconocerlas invenciones protegidas por patentes, en particular para evitarinfraccionesy
buscaroportunidades de obtenerlicencias

» controlarlas actividades de socios y competidores potenciales tanto en el pais como en el
exterior,y

» hallar nichos de mercado o descubrir nuevas tendencias en la tecnologia o el desarrollo de
unproducto enunaetapatemprana

» Esimportante mencionar que mientras la patente esta vigente se puede haceruso (sin fines
comerciales)eninvestigacion,y parafines académicos, asicomo preparar estudios clinicos
para prepararse a saliralmercado unavez expire la patente
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» Sila patente no esta vigente en el pais se puede reproducir el invento sin incurrir en infrac-
ciondelderecho de patente.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) establecida por el Arreglo de Estrasburgo de
1971, constituye un sistema jerarquico de simbolos independientes del idioma para la clasifi-
caciénde patentesy modelos de utilidad conarreglo alos distintos sectores delatecnologiaa
los que pertenecen. ElTde enerode cadaafoentraenvigorunanuevaversiondelaCIP, estadi-
sefadaparaque seauninstrumento eficazde busqueda, clasificaciény consultade documen-
tos de patentes. Dentro de sumetodologiaintenta asegurar que cada tema técnico tratado de
unainvencion pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un todo y no por clasificaciones
separadas de sus partes constituyentes. La OMPI publica dos versiones originales de la CIP en
francésy eninglés. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas traduce y publica anualmente la
versién actualizada dela CIP enespafol.

Hay mas informacidn disponible sobre la IPC en https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/

y https://cip.oepm.es/

19.;Como debo leerundocumento de
patente?

Una solicitud de patente tiene diversas funciones: a) Determina el alcance legal de la protec-
cion por patente, b) Describe la naturaleza de la invencion, incluidas las instrucciones sobre
elmodo de realizarlay c) proporciona informacidn relativa al inventor, el titular de la patente y
otros datos deindolejuridica.

Esimportante entender qué aspecto tiene undocumento de patente, no sdlo conelfinde pre-
sentarsolicitudes de patente, sino también parapoderencontrardentro de estos documentos
la informacidn técnica, juridica y/o comercial que se esta buscando. Los documentos de pa-
tente estan estructurados entodo el mundo de modo relativamente semejante:

» Portada: sirve de resumen de la patente. Contiene informacion sobre la fecha de presenta-
cién,lafechade prioridad, lafechaenque se concedidlapatente (sise concedid), unnime-
rodeidentificaciéndelapatente, datos sobre elinventor, el solicitantey elagente de paten-
tes(siprocede), datos técnicosy de clasificacionyunresumen de la patente conun dibujo.

» Descripcion: debe proporcionar detalles suficientes para que cualquier experto del mismo
ambito técnico puedareconstruiry poner en practicalainvencién a partir de la descripcion
ylos dibujos sinrealizar ningun esfuerzo inventivo.
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» Reivindicaciones:indicanelalcance delaproteccion. Se consideran generalmente laparte
masimportante de una patente. Es esencial que lasreivindicaciones esténbienredactadas,
gue declaren exactamente los aspectos de lainvencidn que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estan generalmente numeradas, siendo elnimero1lareivindicacion masampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
cacioén de la patente debe estar apoyada porla descripciony los dibujos. Enlos litigios so-
bre patentes, lainterpretacidndelasreivindicaciones suele serel primer paso para decidirsi
la patente es validay también para determinar eventuales infracciones. Deberia solicitarse
elasesoramiento de un experto paralaredacciondelasreivindicaciones de patente.

» Dibujos: ilustran pormenores técnicos de la invencion. Ayudan a explicar alguna informa-

cién, instrumento o resultado descrito en la divulgacion. Los dibujos no son siempre parte
necesaria de la solicitud.

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

Las normas técnicas suelen desarrollarse entre los comités técnicos que abarcan a muchos sec-
tores y expertos interesados, cuyo propdsito es la estandarizacion de los productos y procesos.
Durante la elaboracion de normas, puede solicitarse a los participantes que sefalen a la atencion
delcomitéelhechode que puedahaberunaovarias “patentes esenciales” necesarias paracumplir
lanorma, es decir, que nadie podriacumplirlanormassininfringirla patente. Portanto, se necesitaria
el permiso deltitularde la patente, lo que podriaimplicar 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 obligacion de obtener una licencia del titular de la patente. A veces, los titulares de
patentes pueden acordarla concesidn de licencias exentas de regalias, pero esto no tiene por
qué suceder siempre.

20. ;Donde puedo buscar informacion sobre
patentes?

La base de datos PATENTSCOPE de la OMPI ofrece acceso en linea y gratuito a millones de
solicitudes de patente presentadas en virtud del Sistema del PCT asi como a documentos de
patentes presentados en oficinas nacionales y regionales de patentes, al igual que la Oficina
Europea de Patentesyla Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

Losagentes de patentes estadn generalmente capacitados parabuscardocumentos de paten-
tesyamenudolasempresasrecurren a ellos para obtenerlainformacidn necesaria.

Enlaces conbases de datos gratuitas y enlinearelativas a patentes

https://www.gob.mx/impi

https://siga.impi.gob.mx

https://patmed.impi.gob.mx

https://sindautor.cultura.gob.mx/admin/
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21. ;Qué es una marca?’

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o sumi-
nistrados por una empresa de los de otras empresas. Las marcas son derechos de propiedad
intelectual (Pl) protegidos.

Cualquiersigno que permita diferenciar productos o servicios puede constituirunamarca, por
ejemplo, palabras, nombres, letras, nimeros, dibujos, fotografias, formas, colores, etiquetas
o cualquier combinacién de estos. Enla mayoria de los paises, también pueden constituir una
marcalos esldganes, loslemas publicitarios y los titulos

Cada vez son mas los paises, incluido México, que también permiten el registro de marcas no
tradicionales, como los colores uUnicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de
un producto o suembalaje), lasimagenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olo-
res, los gestos, las marcas tactiles (la sensacion o el tacto) y las marcas flexibles o cambiantes.
Sin embargo, las marcas no tradicionales son infrecuentes y muchos paises ponen limites alo
que puede registrarse como marca, de modo que, porlo general, admiten Unicamente los sig-
nos que se aprecienvisualmente o que puedan serrepresentados graficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

» Ayudar alos consumidores a encontrar los productos de su empresa. Ayudan a diferenciar
sus productos o servicios de los de la competencia y contribuyen a que se identifique su
empresacomo lafuente del producto o servicio que lleva sumarca.

» Sonuno delosinstrumentos de marketingy comunicacién mas eficaces. Soninstrumentos
que captanlaatenciondelconsumidorylogran quelos productosy servicios de suempresa
se destaquen.

» Constituyen la base para el desarrollo de laimageny la reputacién. Permiten a los consu-
midores fundamentar sus decisiones de compra enlo que han oido, leido o sentido perso-
nalmente. Crean unarelacion de confianza que puede permitirle ganarse a una clientela fiel
y reforzar el prestigio de suempresa. Los consumidores sienten a menudo un apego senti-
mental a ciertas marcas motivado porun conjunto de cualidades deseadas o de caracteris-
ticas que presentanlos productosy servicios que llevan esas marcas.

» Evitan que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumidores al indicar a) el
origendelos productosy serviciosy b)unnivel de calidad uniforme. Ayudan alos consumi-
dores a decidir si vuelven a adquirirun producto o servicio o no. Si el producto fabricado o
servicio conunamarcadeterminadaresulta serdefectuoso, los consumidores disponende
informacion exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).

'Lapalabra“marca” se usasiempre enlapresente guiareferida tanto amercancias (cuando lo corriente es utilizar
“marcade fabricaocomercio”)como aservicios (cuando engeneral se aplicanlas palabras “marcas de servicios”),
segunelcontexto.
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» Sonunodelosactivos de mayorvalory mas duraderos. Puedenllegaradurarmucho tiempo
y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo. Po-
seenunvalorquevamasalld de suactividad empresarial principaly, confrecuencia, facilitan
gue suempresa amplie sus actividades a otros productos o servicios.

» Cuandoestanconsolidadas permitencontratary conservarconmas facilidadalosemplea-
dos. Las personas prefieren trabajar paramarcas conocidasy que gozande granprestigioy
paralas compafias alas que pertenecen.

» Sonunadelasarmas maseficaces contralacompetenciadesleal. Las marcas permitenalas
empresas de las que son propiedad prohibir ala competencia que haga un uso no autoriza-
dodelamarca.

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.

Solistica yza .

FARMACIAS

FEMSA &

-

X Gy

Elnombre comercial es elnombre completo de suempresa, porejemplo, FEMSAS.Ade C.V, e
identificaasuempresa. Unamarca, encambio, es el signo distintivo del producto o productos
de suempresa. Unaempresa puede sertitular de varias marcas.

Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus productos,
unalinea de productos en particular, o untipo especifico de producto fabricado porlaempre-
sa. Algunas empresas también usan sunombre comercial o una parte de este como marca, en
cuyo caso, deberian considerar registrarlo como marca para obtener proteccion. En la figura
seilustra el caso de Grupo Bimboy las marcas relacionadas a México.
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22. ;Quée no puede protegerse como marca?

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

» Términos genéricos. Por ejemplo, si suempresa trata de registrar la marca SILLA para ven-
dersillas, lamarca serd denegadaya que “silla” es el término genérico del producto.

» Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para descri-
bir el producto en cuestion. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada
paracomercializar chocolates porserdescriptiva. De hecho, se considerariainjusto otorgar
a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar
sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPI-
DO”, “EL MEJOR?”, “CLASICO” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a
menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, sera necesario adjuntarun
descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de
esaparte especificadelamarca.

» Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engafar o confundir a los
consumidoresrespectoalanaturaleza, calidaduorigengeograficodelproducto. Porejem-
plo, si se trata de comercializar margarinay se muestra laimagen de una vaca, es probable
que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciria al consumidor a error, al asociar la
marca con productoslacteos (es decir, conla mantequilla).
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» Marcas consideradas contrarias al orden publico o lamoral. Porlo general, las palabrasy las
ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comunmente aceptadas de moral y
religidnen el paisdonde se deseaobtenerlaproteccidnno se puedenregistrarcomomarcas.

» Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organiza-
ciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI
suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con
marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al
mismo tipo de producto puede confundiralos consumidores. Es habitual que al tramitarelre-
gistro seinvestigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, (entre las que figuranlas
marcas famosas no registradas), hacen la comprobacidn sila marca esimpugnada por terce-
ros una vez publicada la misma. Si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a
una existente o tan similar que podria inducir a confusion con productos idénticos o similares,
seradenegadaoinvalidada, seguncorresponda. Porlotanto,lo mejores abstenerse de utilizar
marcas que puedan causar confusién por su similitud a marcas existentes.

23. ;Por qué debo proteger mi marca?

Aungue enmuchos paises, incluido México, no es necesario el registro para que nazcanlos de-
rechos, efectuarlo ofrece numerosas ventajas:

» Exclusividad nacional o regional (un grupo de paises). El titular del registro de marca posee
el derecho exclusivo de utilizarlamarca para el comercio en todo el pais o region donde ob-
tuvo el registro. Enlos paises en los que se reconocen también los derechos de las marcas
noregistradas, como en México, estos estaranlimitados alaparte del paisenlaque seusala
marca efectivamentey enla que estahaadquirido unareputacion gracias a ese uso.

» Mayor facilidad parahacervalerlos derechos delamarca. Elregistro de lamarca conllevala
presuncidnde que usted eselpropietariodelamarcay, porlotanto, tiene derecho aimpedir
que esamarca sea usada porterceros. Con ello se reduce la carga de la prueba en caso de
un proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es vélida,
que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos paises, incluyendo Mé-
xico, cuando la marca estéa registrada, se puede reclamar una indemnizacién mayor por los
dafiosy perjuicios que ocasionalainfraccién de los derechos de marca.

» Desalienta a los infractores. En primer lugar, el registro permite al titular emplear el simbo-
lo ® a continuacion del nombre de la marca, lo cual advierte a todos de que la marca esta
registrada En segundo término, una marca que esté registrada aparecera en el informe de
busquedarealizado por otraempresa con laintencion de registrar una marca que seaidén-
tica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusién, lo cual desalentara a las empresas
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que pretendan registrarla. En tercer lugar, la oficina de marcas deniega automaticamente
el registro de la marca de determinados productos o servicios cuando entiende que esas
marcas, por susemejanza, puedeninducir a confusidon con otramarca de esamismaclase.

» Activovalioso. Es masfacilvenderunamarcaregistrada o concederunalicencia sobre unamar-
caregistraday normalmente se obtiene un precio mas alto. Ademas, el registro facilita la utili-
zacionde unamarcaenunacuerdo de franquicia o enla explotacion de productos derivados.

» Fondos. Aveces, unamarcaregistrada que goce de buenareputaciéntambién puede utili-
zarse paraobtenerfinanciacionounahipotecadelasinstitucionesfinancieras,que soncada
vezmas conscientes del valor que revistenlas marcas parala prosperidad de las empresas.

» Impide lasimportaciones. Muchos paises, incluido México, cuentan con sistemas que tam-
bién permiten al titular de la marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la ad-
ministracion de aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de
aduanas podraninspeccionary decomisarlos productos falsificados que infrinjan la marca
registrada. Las marcas que no estan registradas no suelen recibir esa asistencia de las ad-
ministraciones de aduanas.

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la
marca, es posible quelainversién que harealizado enlacomercializacion de un productono dé
los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan simi-
lares que induzcan a confusion. Los consumidores podrian comprar por error el producto del
competidoral pensarque se tratadel producto de suempresa. No solo causariaunamermade
losingresos de suempresay confundiria a sus clientes, sino que también podria dafar el pres-
tigioylaimagende suempresa, especialmente siel productorival es de una calidad inferior.

24. ;Cuales son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Como se definié previamente, las marcas son signos que permiten diferenciarlos productos o
servicios producidos o suministrados porunaempresade los de las demas.

Marcade servicio

De naturalezamuy similaralamarcade fabricaode comercio. Ambas sonsignos distintivos; las
marcas de fabrica distinguen los productos de una empresa de los de las demas, y las marcas
de servicio cumplen la misma funcidn enrelacion conlos servicios. No hay ninguna diferencia
juridica entre los dos tipos de marcas. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, fi-
nancieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauracion, etc. Las marcas de servicio pueden
registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia.
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Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por
simismas no utilizan lamarca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para co-
mercializar sus productos. La asociacion establece criterios que rigen el uso de la marca co-
lectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geografico) y ofrece a cada una de las em-
presaslaopcidénde usarlamarcaacondicionde cumplirdichasnormas. Las marcas colectivas
pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de
empresas gue por separado tendrian dificultades para que los consumidores reconozcan sus
marcasy quelosprincipales minoristaslasdistribuyan. Algunos ejemplos de marcas colectivas
mexicanas son Bordados Tenango de Doria (Hidalgo), Ceramica maydlica de Dolores Hidalgo
(Guanajuato), Guitarras de Paracho (Michoacan), Cantera de Morelia (Michoacén), Rebozos de
La Piedad (Michoacén), Mezcal San Felipe Torres Mochas (Guanajuato), Pan Grande de Acam-
baro (Guanajuato), Tequila Huanimaro Exclusivo Blanco (Guanajuato), Sombreros San Pancho
(Guanajuato), y Nopal Villa Valtierrilla (Guanajuato),

Marcas de certificacion

Se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no estan
restringidas porla pertenencia a un grupo determinado. Esas normas definidas pueden guar-
dar relacidn con la naturaleza o la calidad de los productos o servicios, las condiciones de
trabajo de la produccién o el rendimiento, las clases de personas que producen o realizan las
actividades de produccion, la zona de origen, etcétera. El propietario de una marca de certi-
ficacidn concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiquen aquellos de
sus productos que cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente, cualquier
persona cuyo producto cumplalas normas definidas puede utilizar esa marca.

Unamarcade certificacion comunicaalcomprador que los productos quelallevan han sido exa-
minados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que
no es el productor, mediante los métodos determinados porla autoridad certificadora o el titular
de lamarca. Uno de los requisitos mas importantes para obtener una marca de certificacion es
quelaentidad que solicite elregistro esté considerada “competente para certificar” que los pro-
ductosencuestiéncumplenlasnormas. Como esldgico, la autoridad certificadora o el titularde
lamarcano podransolicitarlamarca de certificacién de sus propios productos o servicios.

En México existen varias marcas de certificacion, entre ellas laMarca UL-MXy el sello Hecho en

México:

» MarcaUL-MX. Seotorgaaproductos que hansido evaluadosy certificadosde acuerdocon
las normas voluntarias mexicanas (NMX). Cuando se utiliza en conjunto con la ratificacién
oficial de laNOM, se considera una marca oficial de México.

» Hecho en México. Es un distintivo oficial que identifica los productos fabricados en Méxi-
co. La Secretaria de Economia, en colaboracidn con el sector industrial y organismos de
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certificacion, regula el uso de esta marca. Los productores y empresarios pueden solicitar
la Autorizacion de Uso enlaDireccidon General de Normas de la Secretaria de Economia.

En México, una marca de certificacion puede ser titular una empresa, institucion, organismo
publico, regional o internacional. Si el titular es un organismo publico, la marca tiene una dura-
cionindefinida.

Marcas notoriamente conocidas

Son marcas de fabrica o de comercio que las autoridades competentes del pais en que se
solicita la proteccion de la marca consideran muy conocidas. Todos los tipos de marcas pue-
den convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo. Porlo general, las
marcas notoriamente conocidas se benefician de una proteccién adicional. Por ejemplo, las
marcas notoriamente conocidas pueden protegerse, aunque no esténregistradas (o nisiquie-
ra hayan sido utilizadas) en un territorio determinado. Ademas, si bien las marcas de fabrica o
de comercio solo suelen estar protegidas contra marcas tan similares que llevan a confusion
si estas Ultimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conoci-
das estan protegidas contrala utilizacidon de toda marca similar que puedainducir a confusién,
incluso si esta Ultima se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se relnan ciertas
condiciones. Con esa proteccionreforzada se pretende impedir que las empresas se aprove-
chendelareputacién de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida algunay
dafienlareputacidonoelbuennombre de esamarca.

Algunas empresas de las empresas declaradas como notorias porel IMPl son

» CoronaExtra: En2024, fuelamarcamexicanamasvaliosa,conunvalorde aproximadamen-
te 10.38 millones de ddlares estadounidenses.

» Modelo Especial: En 2024, fue la segunda marca mexicana mas valiosa.

» BodegaAurrera: En2024, fue la tercera marca mexicana mas valiosa.

» Estafeta: Obtuvoladeclaracion de marcafamosa por parte del IMPI.

» Tec de Monterrey: Obtuvo la declaraciéon de marcafamosa por parte del IMPI.

» Oxxo0: Obtuvo ladeclaracion de marcafamosa por parte del IMPI.

» Nutrisa: Obtuvo ladeclaracion de marcafamosa por parte del IMPI.

» Zwan; Fue declarada marcafamosa porel IMPI.

» Kir: Fue declarada marcafamosaporel IMPI.

» Peperami: Fue declarada marcanotoria porel IMPI.

» Caperucita: Fue declarada marcanotoriaporel IMPI.

» Conchitas: Fue declarada marcanotoria porel IMPI.
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EIIMPI otorgala declaracion de marcafamosa o notoria, que esunreconocimiento delos con-
sumidores. Esta declaracidn otorga proteccidn especial a la marca, impidiendo la reproduc-
cion, imitacion o traduccion no autorizada.

Para solicitar la declaracion de marca famosa o notoria, el titular de un registro marcario otor-
gado porel IMPldebe presentarun escrito libre y cumplir con los requisitos legales

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

Laeleccidnocreacidondeunamarcaadecuadaesunfactordeterminante, yaque constituyeun
elementoimportante de la estrategia de comercializacion 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 parapoderregistrarse.

» Esrecomendable asegurarse de que, silamarcaesta formadaporunaomas palabras estas
palabras puedanleerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se preste
atodotipo 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 confusiény el corres-
pondiente nombre de dominio (direccidn de Internet) debe estar disponible para su registro.

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

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

» 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. Serian ejemplos tipicos de ellolas marcas de computadoras Appley Sun.

» Marcas sugerentes. Son marcas que insindan uno o varios atributos del producto. El atractivo
delas marcas sugerentes es que actian como unaformade publicidad. Sinembargo, entrafian
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el pequefo riesgo de que algunos paises consideren que lamarca es demasiado descriptivay
denieguen suregistro. Un ejemplo de marca sugerente seriala crema solar Coppertone.

» Independientemente deltipo de marca que usted elija, esimportante que evite imitarmarcas
ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varie ligeramente de
lamarcanotoriamente conocida o famosa de un competidor, niuna que esté mal deletreada.

Eltriunfo de un David irlandés contra Goliat

Cuando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) fallé a favor
de Supermac’s,unacadenade comidarapidaconsedeenlrlanda, revocando asilos
derechos de McDonald’s sobre la marca Big Mac. La sentencia europea argumentdé
que la gigante estadounidense no habia demostrado un «uso genuino» de la deno-
minacion BigMac enlos cinco afos previos al caso presentado en 2017.

Este fallo abre la puerta para que otras companias, ademas de McDonald’s, puedan
utilizarelnombre «Big Mac» en Europa. Supermac’s ahora tiene la posibilidad de ex-
pandirse enelReino Unidoy Europa, ya que, aunque nunca habian comercializadoun
productollamado BigMac,McDonald’s habia utilizado la similitud entre elnombre de
suhamburguesay eldelacadenairlandesa paraobstaculizar su crecimiento.

Enlas etiquetas las palabras, letras, nombres, lemas, dibujos, disefios, simbolos, representa-
ciones pictdricas, ounacombinacion de estos elementos, empleados eneletiquetadoyenva-
sado, pueden protegerse como marcas sise utilizan paraidentificar o distinguirlaprocedencia
de las mercancias o servicios.

Respeto alas etiquetas, las empresas también pueden utilizar marcas colectivas en su etiquetado
y envasado a fin de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas y mejo-
rar el reconocimiento del producto, o pueden utilizar marcas de certificacion para certificar que
sus productos cumplen con un conjunto de normas preestablecidas. Tanto las marcas colectivas
comolasde certificacidongeneralmente puedenusarse junto conlamarcaindividualde laempresa.
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Algunos productos de origenes geograficos distintivos pueden etiquetarse, envasarse y
anunciarse mediante indicaciones geograficas indicativas de que el producto tiene una de-
terminada calidad, reputacion u otras caracteristicas que se atribuyen a su origen geografico
y que han sido debidamente protegidas como indicacion geografica. En el caso de algunos
productos (porejemplo, elvinoylas bebidas espirituosas) esimportante que los exportadores
presten mucha atencidn anoincluiren sus etiquetas o envases términos que estan protegidos
como indicaciones geograficas (porejemplo, “Tequila”, “Champagne”, “Chianti”) a menos que
sus productos hayanrecibido la certificacién de los drganos correspondientes como produc-
tos conderecho autilizar unaindicacién geogréfica determinada.

Enalgunos casos,laformay elenvase delos productos también puede considerarse distintiva
(lo cual significa que permite distinguir el producto de los competidores) y por consiguiente
también puede servir y registrarse como una marca tridimensional. Un ejemplo famoso es la
formadelabotellade Coca-Colao delabotellade Orangina que estan protegidas como mar-
cas tridimensionales.

Por ultimo, el envase distintivo de un producto puede protegerse como “trade dress” (o pre-
sentacion comercial) del producto paraimpedir que los competidores utilicen rasgos simila-
res que induzcan a confusion. El “trade dress” del producto generalmente protege laimagen
totaldelproductoypuedeincluirpautas de colores, texturas, tamafos, dibujos, formasylaco-
locacion de palabras, graficosy decoraciones sobre el producto o en su envase?,

26. ;Como registro mis marcas en México?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar un formulario de solicitud de marca debi-
damente cumplimentadoy pagarlas tasas correspondientes. En el formulario figuran: Los da-
tos de su empresa; Una ilustracién grafica de su marca, y una descripcion de los productos y
serviciosy de la clase o clases alas que pertenecen paralas que suempresa desea obtenerla
proteccidéndelamarca.

Hay que sefalar que se exige ademas que se demuestre el uso de la marca, o bien que se pre-
sente una declaraciéon donde se deje constancia de que laempresa prevé usarlamarca.

La oficina de marcas
Elprocesode tramitacion delas oficinas de marcas varia de un pais a otro, en México compren-

delassiguientes etapas.

2Lapresentaciéncomercial delproducto esuna categoriade los derechos de Plque no se hatratado enestaguia.
Seaplicaenunnumero muy limitado de paises. Eltérmino “presentacion comercial” serefiere, entérminos genera-
les, alaspectodeunproductoosuenvaseyalasensacionque dan.
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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
solicitudy que el formulario de solicitud estd debidamente rellenado.

Examende fondo. La oficina de marcas también examinala solicitud para verificar que cumple
todos losrequisitos sustantivos, y que laley de marcas registradas del pais no excluye el regis-
tro del signo. La oficina examina también sila marca esta en conflicto con marcas registradas
en la clase o clases pertinentes. Para los fines del registro de marcas aplican la Clasificacién
Internacional de Productosy Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificacidon de Niza).

Publicacion e impugnacion. La marca se publica en un boletin oficial con objeto de conceder
un plazo a terceros paraimpugnar el registro. La marca se publica sélo una vez que ha sido re-
gistrada, existiendo posteriormente un plazo de tiempo para solicitar lainvalidacion del regis-
tro por parte de terceros opositores.

Registro. Unavezque se hadecidido que nohay motivos paradenegarlasolicitud, seregistrala
marcay se entrega un certificado de registro cuyo periodo de validezes de 10 afios.

Renovacion. puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovacion corres-
pondientes, pero si no se usa, el registro puede invalidarse en relacion con la totalidad de los
productosy servicios o conalgunos de ellos.

El costo de la proteccion

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

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

» Realizarunabusqueda de marcas también puede ocasionar costos.

» Elproceso deregistro acarrea costos que varianenfunciéndelnimero de paisesydelaca-
tegoriadelos productos o las clases de marcas parala que se solicita proteccion. La oficina
nacionalde marcas puedeinformarle mas detalladamente sobre los costos asociadosalre-
gistro de marcas en México.

» Lasempresas querecurranaunagente de marcas paratramitarelregistroincurriranen gas-
tos adicionales, aunque probablemente ahorraran bastante tiempo y esfuerzos. Ademas,
quien desee utilizaruna marca o que la utilicen terceros puede solicitar el registro. Esta per-
sona puede seruna persona natural ojuridica.
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27. ;Como puedo averiguar si existela
posibilidad de que lamarca que he escogido
esté en conflicto con otras marcasregistradas?
;Quée es unabusqueda de marcas?

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

Puede realizarla busqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. Enam-
bos casos, labusqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas (pagando una
tasa) o consultando una base de datos sobre marcasregistradas. Sea cual sea el método elegido,
recuerde que esabusquedasodlo es preliminar. Quiza sea dificilasegurarse de quelamarcaelegida
no es “similarhasta el punto de generarconfusion” conunamarcayaexistente cuyoregistro seava-
lido. De ahila utilidad de contar con la orientacidn de un agente especializado en marcas que esté
familiarizado conlos tramites que exige la oficina de marcasy conlajurisprudencia en ese ambito.

La oficinanacionalde marcas (o unaempresade bases de datos)cuentaconunabase de datos
enlineay gratuitade marcasregistradas que usted puede utilizar pararealizarporsucuentauna
busqueda preliminar. Enelsitioweb dela OMPIse dispone deunalistade bases de datos sobre
marcas en(Base Mundial de Datos sobre Marcas (wipo.int)).

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

classifications. Por consiguiente es posible empezar a familiarizarse de este modo con las 45

clases distintas de marcas.

Clases de marcas

Se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, o
ambos, paralos que desearegistrarlamarcay agruparlos con arreglo a “clases”. Por clases se
entiendenlas queincluye el sistema de clasificacion de marcas, que permite almacenar orde-
nadamente informacidn 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 Marcas (o Clasificacién de Niza), que consta de 34 clases
paraproductosy de 1l para servicios.

1/52//


https://www.wipo.int/es/web/global-brand-database
https://www.wipo.int/en/web/classifications
https://www.wipo.int/en/web/classifications
http://www.wipo.int/classifications/nice/es/about)

La clave parala Propiedad Intelectual

Ejemplo

¢;Como se clasificanlos productos? Tomemos un ejemplo. Sisuempresa fabrica cuchillosy tene-
dores, debera solicitarlamarca paralos productos correspondientes ala clase 8. Sinembargo, si
desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la
mismamarca,deberaregistrartambiénlamarcaenrelacionconlosproductosdelaclase 21. Algu-
nos paises exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten
incluirvarias clases enunasolasolicitud.

28. ;Que necesito saber para poder utilizar
unamarca?

Requisitos de uso

Unaempresa puede solicitar el registro antes de usarla marca en el mercado para comercializar sus pro-
ductos o servicios, pero no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso. Ade-
mas, enlamayoria de los casos, siunavezregistrada, lamarcano se usa durante un determinado pe-
riodo detiempo (que suele oscilarentre tresy cinco afios), podra sereliminada delregistro de marcas.
El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha hecho con laintencion de utilizar realmente la marca
enelmercadoyno simplemente para obstaculizar su utilizacién por otros.

Simbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, SM, MD o MR (marca registrada) o simbolos equiva-
lentes junto a sumarca a fin de informar a los consumidores y ala competencia de que la palabra,
logotipo u otro signo es una marca. Estos simbolos no son obligatorios y generalmente no apor-
tanmayor proteccionjuridicaalamarca, pero puedenserunmedio conveniente parainformaralos
demasde queunsigno determinado esunamarca, previniendo asialosposiblesinfractoresy falsi-
ficadores. Los simbolos ®, MDy MR seusanunavezque lamarcahasidoregistrada, mientrasque TM
denota que undeterminado signo esunamarca; SM se utiliza aveces paralas marcas de servicio.

Top 10 Marcas Mexicanas Mas Valiosas 2024 ‘s'
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Utilizacion en la publicidad

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

®
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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 lamarca cada vez que
selanceunnuevo producto o utilizando una marca diferente para cadalinea de productos.

Aplicaruna marca ya existente a productos nuevos permitird que el nuevo producto se benefi-
ciedelaimagenyreputaciondelamarca. Sinembargo, sise precisa unaimagen 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, nifos o adolescentes). Muchas empresas optan por usar
unamarcanueva juntamente conuna marca existente.

Sea cual sea la opcidn elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la
marcaestéregistradaentodaslasclasesde productososervicios,oambos,alosque seaplique.

Certificacion de productos

Esunprocedimiento mediante elcualuntercero ofrece seguridades porescrito de queun pro-
ducto, proceso o servicio es conforme con determinados requisitos y comprende la emisién
de un certificado o marca (o de ambas cosas) para demostrar que un determinado producto
satisface un conjunto definido de requisitos para ese producto, definidos generalmente en
unanorma. Lamarca de certificacién suele figurar en un producto o suembalaje y puede apa-
recerenun certificado emitido porel érgano de certificacion de productos. Lamarcallevauna
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referencia alnimero o nombre de la norma pertinente para el producto enrelacion conla cual
se hacertificado el producto.

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

Una demostracion de calidad
Un producto que llevaunamarcaincluye la garantia de un tercero de que:

» Elproducto se hafabricado conforme aunanorma aplicable;
» Laproducciéonse havigiladoy controlado;
» Elproducto se haensayado einspeccionado;

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

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

» “Ensayo de tipo” delproducto;

» Valoracién del control de calidad de lafabricay suaceptacion;

» Visita devigilancia alafdbrica, afin de verificarel control de calidad;y

» Ensayo de muestras extraidas del mercado abierto.

Enunasituaciénideallas marcas de certificaciéon de productos deberian demostraralos con-
sumidores que el producto satisface y seguira satisfaciendo la norma aceptada mas general-
mente paraelproducto oservicio. Otras partes,comolosreglamentadores, puedenpediralas
marcas que demuestren que el érgano que realizé la evaluacion de laconformidad del produc-
to eracompetente parahacerlo.

Motivos de la certificacion
Puede surgirlanecesidad de certificarun producto poruno o mas de los siguientes motivos:
» Losvendedoresdeseancrearse unareputacion,ampliarsus mercados, mejorarlacompeti-

tividad, promover nuevos productos, etc.

» Los compradores (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratacién publi-
ca,importadores, etc.) desean quelacalidad delos productos que compran esté garantizada.

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

//55//



La clave parala Propiedad Intelectual

La certificacion de productos realizada por drganos de certificacion de terceros (a saber, inde-
pendientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la mas aceptable para los
compradores, los importadores y las autoridades reglamentarias. El organismo de normaliza-
cionofrece servicios de certificacion de productos de terceros, que comprendenlainclusionde
lamarca de certificacidn en el producto junto con el nimero de referencia de la norma nacional
aplicada como criterio para ensayar el producto. La Secretaria de Economia y los organismos
de evaluacion de la conformidad (QIMA-NYCE, SINEC y Laboratorios de prueba, Unidades de
inspeccidén, Organismos de certificacién) certifican que los productos cumplen con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM). La certificacién de productos corre también a cargo de asociacio-
nes comerciales o industriales, instituciones estatales u 6rganos privados de certificacion.
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29. ;Qué es un dibujo o modelo industrial?
¢Por qué esimportante para mi empresa?

Enlenguaje corriente, suele entenderse por disefo industrial el conjunto que integranla forma
y la funcidn de un producto. Para proteger los disefios (denominados también dibujos o mo-
delos) es necesarioregistrarlos, paralo cual se presenta una solicitud ante la oficina nacional o
regional de propiedad intelectual (Pl). Si cumplen los requisitos aplicables, la oficina de Pl les
concederd proteccioén.

En muchos paises, incluido México, algunos tipos de invenciones en constante evolucion o pe-
quefas adaptacionesde productos puedenprotegerse comomodelosde utilidadque se cono-

" o«

centambiénpor “patentes deinnovacion”, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo”.

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

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

» Elplazo de duraciondelaproteccion pormodelos de utilidad es mas corto que el de las pa-
tentes. 15 afosimprorrogables (Ley Federal de Proteccién ala propiedadindustrial, articulo
62,2020)

» Lasoficinasde patentesnoexaminanelfondo delassolicitudes conanterioridad alregistro.
Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente mas sencilloy rapido
y de unaduracién promedio de seis meses.

» Esmuchoméasecondmico obtenery mantener modelos de utilidad.

» La proteccion mediante modelos de utilidad puede obtenerse Unicamente para ciertos
camposdelatecnologiay se aplica unicamente a productos y no aprocesos.

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

Es posible presentar al mismo tiempo una solicitud de patente y una solicitud de modelo de
utilidad, porlo que se pueden aprovecharlos frutos de lainvenciéon mientras se espera que cul-
mine el proceso relativamente mas largo de la concesién de la patente. Pero si se concede la
patente hay que escogersdélounodelosdostiposde derechosaplicadosalainvencién; esde-
cirque no puede mantenerse al mismo tiempo para el mismo producto el registro de modelo
de utilidady elregistro de patentes.

3LeyFederal de Proteccién alaPropiedad Industrial, 2022.

//58//



La clave parala Propiedad Intelectual

Cotidianamente un disefio alude a la formay funcion generales de un producto. Se dice que una
butaca tiene un “buen disefio industrial” cuando resulta comoda para sentarse y nos gusta el as-
pecto que tiene. Por consiguiente, disefiar un producto significa que las empresas desarrollen los
rasgos funcionales, ergondmicos y estéticos del producto teniendo en cuenta también cuestio-
nes como el grado de receptibilidad de los consumidores al producto y los costos de fabricacion,
olafacilidad de transporte, almacenamiento, reparaciony eliminacién alfinal de su ciclo de vida.

Desde una perspectivajuridica, se entiende que el disefio industrial comprende los aspectos
ornamentales o estéticosde un producto. EnMéxicounregistro de disefioindustrial es un privi-
legio que confiere un derecho exclusivo de explotacion que concede el Estado, alinventory/o
altitular de undisefo industrial.

Los disefosindustriales comprenden:

Los dibujos industriales: toda combinacion de figuras, lineas o colores que seincorporanaun
productoindustrial confines de ornamentaciony que le dan un aspecto peculiary propio.

Los modelosindustriales: todaforma tridimensional que sirve de tipo o patrén para fabricarun
productoindustrial, gue le dé apariencia especial en cuanto noimplique efectos técnicos.

Undisenoindustrial debe ser:

Novedoso: de creaciénindependiente y que difiera en grado significativo de disefios conoci-
dos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de otros disefios.

De Aplicacion Industrial: apto para ser producido en cualquierrama de la actividad econdmica.

Con base en la Reforma a Ley de la Propiedad Industrial que entrd en vigor el 27 de abril de
2024, el registro de los disefios industriales tendra una vigencia de cinco afios, a partir de la
fecha de presentacion dela solicitud, renovable por periodos sucesivos de la misma duracién
hasta un maximo de veinticinco afios, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

EnMéxico, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPl) fomentay protege los dise-
nosindustrialesy permite a sus creadores contar conlos derechos correspondientes de uso
y explotacion.

Enlamedidaenque se cumplandeterminadas condiciones, esos aspectos puedenencontrarse
protegidos en calidad de disefios industriales, que son una forma de Pl. No obstante, dicha pro-
teccionno cubrelos aspectostécnicos o funcionales del producto. Asi, porejemplo Unicamente
laaparienciadeunsillon podria obtener proteccién como disefioindustrial; la proteccionjuridica
de sus aspectostécnicos o funcionales, en sucaso, corresponderia a otros derechos de PI.

Los disefios industriales sonimportantes para una amplia variedad de productos industriales,
de moda o artesanales, que abarcan desde los instrumentos técnicos y de uso médico has-
talosrelojes, lasjoyasy otros articulos de lujo; desde los electrodomésticos, los juguetes, los
mueblesylos aparatos eléctricos hastalosautomdovilesylas estructuras arquitectdnicas; des-
delos disefos textiles hasta los del equipamiento deportivo. Los disefios industriales sonim-
portantes también para el envasado, el empaquetadoy la presentaciénde los productos.
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Pornorma general, undisefioindustrial puede comprenderlos siguientes elementos: a) carac-
teristicas tridimensionales, como la forma del producto; b) caracteristicas bidimensionales,
comolosadornos, figuras, lineas o colores del producto; o ¢c) una combinacién de lo anterior

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

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

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

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

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

Laproteccion delos disefios debe formar parte de la estrategia comercial e inversora de cual-
quier disefiador o fabricante, porlas siguientes razones:

» Undisefoindustrial registrado otorga a su titular un derecho exclusivo aimpedir reproduc-
ciones o imitaciones no autorizadas por parte de terceros, con lo que se fortalece la posi-
cioncompetitivade estey se le ayudaaobtenerunagananciajustaacambiodelasinversio-
nesrealizadas para creary comercializar el producto.

» Un disefio puede incrementar considerablemente el valor comercial de un producto al ha-
cerlomasatractivoyllamativo paralosclientes, y puedellegaraserincluso suargumento de
ventamas distintivo.

» Los disefios industriales registrados son activos empresariales que pueden incrementar el
valor comercial de una empresay sus productos. Cuanto mas éxito tiene un disefio, mayor
eselvalorque tiene paralaempresa.

» Laexclusividad que proporciona el derecho sobre un disefio registrado permite a su titular
concederunalicenciade uso aterceros a cambio del pago de unatasa, o cederovenderel
derecho aterceros
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31. ;Como protejo mis dibujos o modelos
industriales?

En México, los disefios industriales deben registrarse para gozar de proteccién en virtud de la
legislacion sobre disefios industriales. Tras el registro, se puede obtener un derecho exclusivo
aimpedirla copia oimitacidonno autorizada del producto. Pararegistrar un dibujo o modeloin-
dustrial debe presentar una solicitud enla oficina del IMPI.

Eso significa que el titular de un derecho de este tipo puede impedir que un tercero no auto-
rizado fabrique, venda o importe articulos que ostenten o incorporen un disefilo que sea una
copia, o fundamentalmente una copia, del disefio registrado, cuando esos actos se realicen
con fines comerciales.

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

Silla Arrullo de OscarHagerman Silla Acapulco

z |

Foto: Ceci Leon de la Barra

Elregistrodelosdisefiosindustriales fomentalacompetenciajustayrefuerzalas practicasco-
merciales honradas, lo que, a su vez, estimula la creatividad y promueve la produccion de una
ampliavariedad de productos atractivos estéticamente
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Proceso deregistro
Pararegistrarun dibujo o modelo en México, deberd seguirnormalmente las siguientes etapas:

» Rellenarelformulario de solicitud enla oficina nacional de la propiedad industrial. Le pedi-
ran que entregue también dibujos y/o fotografias del dibujo o modelo en cuestion (se sue-
len especificarformatos normalizados).

» Le pueden pedirtambién que presente una descripcion o declaracion escrita sobre la no-
vedad del dibujo o modelo industrial. La descripcién debera ser normalmente del dibujo o
modeloy no del articulo al que se ha aplicado. Deberd explicar de modo preciso y adecua-
do en qué se diferencia de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores. Debera incluir
también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos
son los mas importantes. El examinador puede pedir muestras fisicas del dibujo o modelo
paraapreciarlo mejor o percibir sus texturas o materiales.

» Pagarlacorrespondiente tasa de solicitud.

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

Registrar el dibujo o modelo industrial después de examinar inicamente las formalidades ad-
ministrativas, y compararlo conlos dibujos o modelos existentes para comprobar la novedad,
originalidad o ambas cosas.

Cuando se haregistrado el dibujo o modelo, se inscribe en el registro de dibujos o modelos pu-
blicado eneldiario, revista o boletin oficial de dibujos o modelosindustrialesy se entregaun cer-
tificado de registro de dibujo o modelo. Quiza sea posible pedir que se aplace la publicacion,
en cuyo caso se mantendra secreto el dibujo o modelo durante un determinado periodo. Preve-
nirla publicacion durante un periodo de tiempo puede ser preferible por motivos estratégicos.

El plazo de proteccién para un dibujo o modelo industrial registrado es de 25 afnos en México.
Los titulares tienen que renovar la protecciéon del dibujo o modelo al cabo de unos afios.

Puede pedirelregistrola persona que cred el dibujo o modelo o, siesta persona trabajaba por
contrato, suempleador. El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un disefia-
dor)ounaentidadjuridica (unaempresa). Enambos casos, la solicitud puede hacerse de modo
directo o porconductodeunagente. Siusted solicita el registro desde el extranjero es posible
que la oficina de la propiedad industrial del pais a la que se solicita exija que disponga de un
agente debidamente autorizado.
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Dibujos o modelos no registrados

Debe prestarse una atencién especial alaUnidon Europea, donde lasleyes hanhecho posible ob-
tenerprotecciénlimitada paradibujos o modelosindustriales enbeneficio de undibujo o mode-
lonoregistrado, durante tres afios desde lafecha en que el dibujo o modelo se hizo publicoenla
Unidn Europea. Para teneruna proteccién mas largay solida se precisa el registro. La proteccion
de dibujos o modelos no registrados tiene por objeto facilitar alas empresas la oportunidad de
poner a prueba sus productos en el mercado antes de dedicar esfuerzos y dinero a registrarlos
dibujos o modelos, muchos de los cuales quizéd no tengan éxito en el mercado. También algunos
dibujos o modelos quiza se comercialicen sdlo durante un periodo muy corto, especialmente en
laindustriadelamoda, sin que se desee registrarlos.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta seccidn esta dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales,
pero es importante sefalar que, puede haber medios alternativos de proteger los disefios de
los productos. Enconcretoy el tipo de dibujo o disefio, una posibilidad alternativa eslaley so-
bre los derechos de autor. Los derechos de autor derechos exclusivos sobre obras literarias o
artisticas. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse obras de arte o arte aplicado por
lo que puede aplicarse a ellos la protecciéon de los derechos de autor, que seria una opcionin-
teresante paralas PYME.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede que siun dibujo o modeloindustrial funcionaenelmercado como marcapue-
de protegerse en calidad de marca tridimensional. Podria darse este caso cuando se consi-
deraquelaformadelproductoosuembalaje se haconvertidoenunrasgo distintivo delos pro-
ductos fabricados porlaempresa.

Competencia desleal

Los dibujos o modelos industriales estan protegidos por las leyes relativas a la competencia
desleal. De este modo un dibujo o disefio puede estar protegido contra actos de copiaservily
actos que puedan causar confusion, actos de imitacion, de aprovechamiento de lareputacion
de unatercera parte, etc. Sinembargo, la proteccién con arreglo al concepto de competencia
desleal es en general bastante mas débily lasinfracciones son mas dificiles de demostrar.

Ejemplo Nike demanda a Skechers por Infraccion de Patentes de Diseio

En 2016 dos lideres de calzado deportivo se encuentran en conflicto por infracciones a de-
rechos de propiedad intelectual. En efecto, Nike Inc titular de numerosas patentes de disefio
presentd una demanda porinfraccion de derechos contra Skechers.
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La demanda se interpuso ante la Corte del Distrito de Oregon, en la cual la actora manifesté
gue Skechers desconociod 8 patentes de disefio de titularidad de Nike. En opinion de esta ulti-
ma, los disefios Burst, Flex Appealy Flex Advantage de los zapatos deportivos de Skechers son
muy similares alos suyos.

Los disefios objeto de controversia sonlos siguientes:

Table 2: Comparison of ‘853 Patent with Exemplary Infringing Shoes
853 Patent Figures Exemplary Infringing Shoes

o "

‘Women's Burst Men’s Burst

& %

Men’s Burst

‘Women's Burst

La accionante solicitd se ordene a la demandada que se abstenga de seguir produciendo la
linea de calzado que incorpora dichos disefios. De la misma manera, solicitd laindemnizacion
de dafosy perjuicios como consecuencia de lainfraccidnrealizada.

Esta demanda se suma a los procesos que muchas compafias de la industria de calzado de-
portivo estan adelantando contra Sckechers por la infraccion a diferentes derechos de pro-
piedadintelectual.

Esta clase de litigios recuerda la importancia de la propiedad intelectual en la industria de la
moda. Enefecto, los disefadores de moda cuentan con diferentes instrumentosjuridicos para
su proteccion, paraampararasus creacionesintelectuales.

Lademandainterpuesta por Nike constituye un claro ejemplo del valor agregado que otorgan
los derechos de propiedadintelectual almundo delamoda.

Retomado de https://propintel.uexternado.edu.co/nike-demanda-a-skechers-por-infrac-

cion-de-patentes-de-diseno/fechal5 de diciembre de 2024.

32. ;Que puede registrarse como dibujo o
modelo industrial?

Para gue un dibujo o modelo searegistrable ha de 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.

» El dibujo o modelo es “original”. Se considera que un dibujo o modelo es original siha sido
creadoindependientemente por el disefladory no es copia o imitacién de dibujos o mode-
los existentes.
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» Eldibujo o modelo tiene una “individualidad”. Se cumple este requisito silaimpresion ge-
neral de un dibujo o modelo enunusuario informado difiere de laimpresidn general en este
usuario causada por otro dibujo o modelo anterior (que se ha dado a conoceral publico).

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

La formay el disefio del envase del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético del
envase del producto) puede protegerse como dibujo o modelo industrial.

Appleinc. contra Samsung Electronics Co.

En esta historica batalla legal, Apple en 2011, demandé a la compafia surcoreana
por copiar sus patentes en smartphones. Desde entonces, ambas empresas man-
tuvieron una guerra legal hasta que, en 2018, un jurado estadounidense dio la razén
aAppleypoco despuésllegaron aunacuerdo econémico para evitar que Samsung
recurrierala decision.

Los delamanzana aseguraron que no lesimportaba el dinero, sino que el asunto era
cuestion dereputacion porque Samsung les habia copiado.

Sinembargo, a pesarde lavictoriajudicial de Apple, Samsung gand en el terreno del
valor de marca al aparecer como competidor directo contra Apple en el sector del
smartphone.

La guerrajudicial y su derivada mediatica permitié a Samsung darse a conocer en el
mercado de los smartphones en un momento donde la empresa era conocida prin-
cipalmente porsus televisores de plasma.
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Apple afirmd que la linea de teléfonos inteligentes y tabletas de Samsung guardan
un parecido excesivo con el disefio y la tecnologia de las invenciones de Apple, en
particularlas utilizadas eneliPhoney eliPad.

El caso, iniciado por Apple en abril de 2011, se convirtié en un debate fundamental
sobrelaprotecciondelas patentes de disefioy utilidad enlaindustria tecnoldgica.
Eventos clave: Veredicto del jurado de 2012 otorgd a Apple una suma superior a los
milmillones de ddlares. Sinembargo, esta cantidad se ajustd posteriormente duran-
te elprocesode apelacion. En2018, la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente
ordend a Samsung pagar a Apple 539 millones de ddlares como indemnizacion por
copiar caracteristicas deliPhone. Un area central de las reclamaciones de Apple in-
volucraba la supuesta infraccion de patentes especificas relacionadas con la apa-
rienciay el funcionamiento de sus dispositivos.

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

Los dibujos o modelos que estan generalmente excluidos del registro en México son los si-
guientes:

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

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

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

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

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

Puede haber mas limitaciones sobre lo que puede o no puede registrarse como dibujo o mo-
delo. Es aconsejable consultar a un agente de la propiedad industrial o a la correspondiente
oficinanacional de la propiedad industrial.

Disenos tradicionales

Los disefios tradicionales y, de modo mas general, las expresiones culturales tradicionales (ex-
presiones delfolclore) son consideradas porlasleyes sobre Pl como obras de “dominio publico”
yno pueden protegerse. Sinembargo, las adaptaciones e interpretaciones contemporaneas de
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disenos tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales” y “nuevas” para
merecer la proteccion de dibujo o modelo industrial. Se han registrado en varios paises dibujos
omodelos basados enlatradicion. La proteccion de la Pl de adaptaciones contemporaneas de
disefostradicionales premiala creatividadylainnovacion.

Plagio del disefio tradicional mexicano. Entre 2012y 2019 almenos 23 marcas de ropa,
nacionales e internacionales, se han apropiado de los disefios de comunidades indi-
genas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, de acuerdo con un andlisis realizado por la or-
ganizacionlmpacto, que acumulahasta elmomento 39 casos de plagio registrados.

ORIGINALES

Lalistadelasmarcasque sehanapropiado disefiosindigenasparasuscoleccioneso
productos van desde la mexicana Pineda Covalin, pasando por Carolina Herrera, las
francesas Isabel Marant y Dior, Nestlé, la estadounidense Madewell y las espafiolas
Mango, Desigual, Intropiay Zara.

Fuente; https://www.sinembargo.mx/3599883/en-7-anos-23-marcas-plagiaron-

el-diseno-autoctono-y-no-hay-una-sola-denuncia-acusan-activistas/

33. ;Que 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 porgue 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, dentro del plazo de gracia de seis meses.
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El “plazo de gracia”

Lalegislacién Méxicana permite para el registro un plazo de gracia de seis meses aun afio desde
elmomento en que el disefio se hahecho publico, revelado o publicado. Esta concesidn es apli-
cable cuando los articulos con el disefio se venden o se muestran en exposiciones comerciales
oferias, o cuando se publicaenuncatalogo, folleto, anuncio, etc. antes de presentarla solicitud.
Durante este plazo, se puede comercializar el disefio sin que pierdasu caracterde “novedad”y se
puede todavia solicitar el registro. Sin embargo, esto no es valido en todos los paises y, ademas,
es una concesion limitada en el tiempo por lo que es recomendable, como principio general,
mantener el disefio confidencialhasta que se solicite la proteccion de dibujo o modelo. Ademas,
no se dispone de derechos exclusivos de dibujo o modelo durante el plazo de gracia. Sinembar-
go, el disefio puede protegerse con arreglo a las leyes sobre derechos de autor o competencia
desleal, segunseanlas disposiciones de las legislaciones nacionales pertinentes.

Presentacion del diseio en una exposicion o feria antes de protegerlo

Conarreglo alaley sobre dibujos o modelos de los paises donde no existe plazo de gracia, es
probable que en el caso de exposiciones y ferias haya una excepcidén especial que permita a
los disefadores presentar sus disefos enuna “exposicioninternacional certificada” (lo quelos
convierte enpublicos) hasta seis meses antes de solicitarla proteccién de dibujo o modelo, sin
que el dibujo o modelo pierda su caracter de “novedad” u “originalidad”. Sin embargo, puede
serarriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones tienenla categoriade “exposiciones certi-
ficadasinternacionalmente”. Porlo tanto, esrecomendable presentarla solicitud antes de ex-
ponerlos dibujos o modelos enuna exposicion o feria.

https://www.gob.mx/se/articulos/reqistra-y-protege-tu-diseno-industrial
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34. ;Que es el derecho de autor? ;Que tipos
de obras estan protegidas por los derechos
de autor?

El derecho de autor confiere a los autores, compositores, programadores informaticos, dise-
fRadores de paginas web y otros creadores (todos ellos, designados como “creadores”) pro-
teccidn juridica para sus creaciones literarias, artisticas, dramaticas o de otro tipo (general-
mente designadas como “obras”).

Elderechode autorprotege unaampliavariedad de obras originales, comolibros, revistas, pe-
riédicos, musica, pinturas, fotografias, esculturas, disefios arquitectonicos y edificios, pelicu-
las, obras teatrales, programasinformaticos, videojuegos y bases de datos originales.

Lalegislacion del derecho de autor reconoce al autor de una obra un conjunto variado de dere-
chos exclusivos sobre ella durante un periodo de tiempo limitado, pero en ocasiones muy pro-
longado. Estos derechos permiten al autor controlar el aprovechamiento econémico de suobra
de diversas manerasy percibir una retribucidn. El derecho de autor también confiere “derechos
morales”, que, entre otras cosas, protegen lareputacion delautory surelacién conla obra.

Las obras que pueden recibir la proteccion de los derechos de autor son todas, en general,
creaciones originalesintelectuales. Estan protegidas conindependenciade su calidady abar-
canincluso 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 por
los derechos de autor, pero casi todas las leyes nacionales estipulan la proteccion de las si-
guientes producciones: obrasliterarias; obras musicales; obras de arte; mapasy dibujos técni-
cos; obras fotograficas; peliculas; programasinformaticos y productos de multimedios.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programacién, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de television
crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberian
entender claramente qué tipo de proteccidn existe para las obras a fin de explotarlas adecua-
damente. Ademas, las empresas cuya dedicacidn basica no esta directamente relacionada
con la creacion o difusion 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 instruccion y otro material estan protegidos generalmente por los
derechos de autor. También es preciso que las empresas actlen 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-
presiéndeideas, nolasideas ensi. La creatividad protegida porlaley sobre derechos de autor
eslacreatividad enlaelecciény disposicion de palabras, notas musicales, colores, codigoin-
formatico, etc. Por consiguiente, laidea o trama bésica de dos novelas romanticas puede ser
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muy semejante pero elmodo concreto en que la trama evolucionay las palabras precisas utili-
zadas para describirla sonlo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la
ley sobre derechos de autor.

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

El derecho de autor puede utilizarse para proteger las creaciones cotidianas, asicomo la lite-
ratura, lamusicay el arte. En consecuencia, enla actividad de la mayoria de las empresas se ve
afectado material que puede estar protegido porel derecho de autor. Sonejemplos de ellolos
programas informaticos, el contenido de Internet, los catdlogos de productos, los boletines
de noticias, las fichas de instrucciones o manuales de funcionamiento de maquinas o produc-
tos de consumo, los manuales de usuario, de reparacién o de mantenimiento de distintos tipos
de equipos, las obras artisticas y el texto que contienen, la documentacidn, las etiquetas o el
envase de un producto, el material publicitario, los carteles y las paginas web.

En México, el derecho de autor también puede servir para proteger bocetos, dibujos o disefios
de productos fabricados. En aquellos paises en los que el derecho de autor ha evolucionado a
partir de una tradicion de Derecho civil, como es el caso de México, las expresiones “derechos
conexos” o “derechos afines” serefierenaunambito del Derecho diferente delderecho de autor,
si bien relacionado con él. Mientras que el derecho de autor esta concebido para proteger las
obras de los autores, los derechos afines o conexos protegen a determinadas personas o em-
presas que desempefianun papelimportante enlarepresentacion, comunicacion o divulgacion
del contenido al publico, esté protegido o no dicho contenido por el derecho de autor. En otros
paises, especialmente aquellos en los que el derecho de autor ha evolucionado a partir de una
tradicion de Derecho comun, todos estos derechos, o algunos de ellos, se consideran parte del
derecho de autor. Es lo que sucede, por ejemplo, con los Estados Unidos de América, la India, y
elReino Unido. No obstante, estos paises puedendiferenciarentre distintos tipos de derecho de
autor,como el que protege las “obras de autor”y el que protege las “obras de empresa”.

En esta guia se utiliza la expresidn “derechos conexos” al mismo tiempo, dado que las normas
querigenlos derechos conexos son las mismas que para el derecho de autor, salvo que sein-
dique lo contrario las referencias que en la guia se hagan al “derecho de autor” también de-
benentenderse validas paralos derechos conexos;lasreferencias a “obras” tambiénse hande
entender hechas al objeto de los derechos conexos, y las referencias a los “autores” se deben
considerarvalidastambién paralos titulares de derechos conexos.
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Los derechos conexos mas comunes sonlos siguientes:

» Los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes (p. €j., actores y musicos) sobre sus
interpretaciones. Esto incluye las interpretaciones y ejecuciones en directo o grabadas de
obras artisticas, dramaticas o musicales preexistentes, asi como las declamacionesy lec-
turas en directo de obras literarias preexistentes. Una interpretacion o ejecuciéon también
puede serde caracterimprovisado, ya sea original o esté basada enuna obra preexistente.

» Losderechosdelosproductores de grabaciones sonoras (o “fonogramas”) en sus produc-
ciones musicales, por ejemplo, cuando se reproducen en un club, se transmiten por strea-
ming o se distribuyen en formato fisico (vinilos, CD, etc.).

» Los derechos de los organismos de radiodifusidon sobre sus transmisiones, por ejemplo,
de programas de radio y television, ya sea por medios analdgicos o digitales. En todos los
casos, No es preciso que la obra ejecutada, grabada o emitida por radiodifusidn haya sido
previamente fijada en ningun soporte o formato. Puede estar protegida por el derecho de
autor o puede serde dominio publico.

Ejemplo: en el caso de una cancidn, el derecho de autor protege la musica del compository la
letra delletrista. Los derechos conexos se aplicarian a:
» Lasinterpretaciones o ejecuciones delacanciénporuno o mas musicos o cantantes;

» Las grabaciones sonoras de interpretaciones o ejecuciones de la cancion, hechas por pro-
ductores;

» Las emisiones de interpretaciones o ejecuciones de la cancidén que efectden los organis-
mos de radiodifusién,y

» Lasedicionesdelapartituraylaletrapublicadas poruna editorial.
Sielnegociode suempresase basaenalgunadeestasactividades, o siustedesunusuario co-
rriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de Pl que no pueden

utilizarse sinla autorizacién del titular. Estorequiere siempre el pago de tasas o de unaremune-
racion para obtener el permiso.

Comosucedeconlosderechosde autor,losderechos conexos se aplicansintenerquerealizar
ningun trdmite como, porejemplo, el registro, el depdsito o ponerun aviso enunfonograma.

36. ;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
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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 proteccidon de los dere-
chos de autorentre distintos paises.

La oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales permiten el registro de
obras con el fin, porejemplo, de identificary distinguir titulos de obras. Elregistro puede servir
tambiéncomo pruebaprimafacie ante untribunalenrelaciénconcontroversias surgidas sobre
los derechos de autor.

Derechos exclusivos

Los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor detentan el derecho
exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en condiciones convenidas de
comun acuerdo. El creador de una obra puede prohibir u autorizar:

» Su reproduccion bajo distintas formas, tales como la publicacion impresa y la grabacion
sonora;

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

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

» Suinterpretacion o ejecucion publica, porejemplo, enuna obrade teatro o musical;
» Sugrabacion, porejemplo, endiscos compactos, casetes o cintas de video;
» Sutransmision, porradio, cable o satélite;

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

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

En México, la proteccion de los derechos patrimoniales se mantiene durante toda la vida del
autormas un periodo adicional de 50 afios. Envarios paises, este periodo es incluso mas largo
(por ejemplo, en Europa, los Estados Unidos y otros paises este periodo es de 70 afos tras la
muerte del autor).

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
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establecimiento para demostrar que en él se produce o almacena material confeccionado de
manera ilicita, es decir, “pirateado”, relacionado con la obra protegida. El titular del derecho
de autorpuede obtenermandamientosjudiciales para detenertales actividadesy solicitaruna
indemnizacién por pérdida de retribucidn financieray reconocimiento.

Respecto ala etiqueta puede incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que
podrian estar protegidas envirtud de laley sobre derechos de autor.

37. ;Que es la gestion colectivadelos
derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilizacion, resulta practicamente imposible
llevar a cabo una gestion individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de con-
trolar todos los usos que se hacen de sus obras y, por ejemplo, no pueden ponerse en contac-
to con todas y cada una de las emisoras de radio o de televisidn para negociar las autorizacio-
nes necesarias para la utilizacion de sus obras y la remuneracidén que les corresponde. Por otro
lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusién soliciten permisos especificos
de cadaautoralahorade utilizar una obra protegida por derecho de autor. Cada afo, una cade-
na de television difunde un promedio de 60.000 obras musicales; en teoria, habria que ponerse
en contacto con cadauno de |os titulares de derechos sobre esas obras para solicitar la debida
autorizacién. Es evidente laimposibilidad material de gestionar esas actividades de forma indi-
vidual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahila necesidad de crear orga-
nizaciones de gestion colectiva cuyo cometido es, entre otros, elde ocuparse de los problemas
que se plantean entre usuariosy titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

Por gestidon 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
defensade susintereses.

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

discotecas, restaurantes, y otros lugares publicos);

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

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

» Los derechos derepresentaciony ejecucion sobre las obras dramaticas (obras de teatro);
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» Elderechodereproducciénreprograficasobrelas obras literariasy musicales (fotocopiado);

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

¢Como funciona la gestion colectiva?

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

Las organizaciones de gestion colectiva “tradicionales”, que actian enrepresentacion 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-
ticipadirectamente enninguna de esas tareas.

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

Los “sistemas centralizados o de ventanilla Unica”, son una especie de coalicién de distintas
organizaciones de gestion colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitanlardpida ob-
tencion de autorizaciones. Esas organizaciones estan ganando terreno a medida que aumenta
elnumero de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos de obras,
incluido elusode programas de computadora) paralas que se necesitanmuchas autorizaciones.

Donde hay un éxito, hay unademanda

El juicio por la cancion de Ed Sheeran “Thinking Out Loud” (2014), ganadora de un
Grammy, iniciado en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, es la Ultima de una
larga lista de demandas por derechos de autor musicales. En Estados Unidos, se
remonta al menos a 1844, cuando a un juez de Nueva York le llegd un caso sobre la
reproduccionno autorizadade unacancidnllamada “The CotBeneaththeHill”. Elde-
mandanterecibid 625 ddlares pordafiosy perjuicios, seginunabase de datos histo-
ricamantenida porelespecialistaenderecho Charles Cronin.

Para Sheeran, lo que esta enjuego es mucho masimportante. Se le acusa de copiar
pasajes de “Let’s Get 1t On” (1973), de Marvin Gaye; la familia de Ed Townsend, coau-
tor de Gaye, presentd lademanda en 2017. Si Sheeran es declarado responsable, un
jurado fijaré los daflosy perjuicios, que probablemente serian millonarios.

He aquiuna guia de algunos de los casos de derechos de autor musicales mas tras-
cendentales delas Ultimas décadas, junto con extractos de sus grabaciones.
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Puede ser complicado, e incluso engafoso, comparar Unicamente grabaciones. En
casoscomo estos, elUnicomaterial encuestion sonlas composiciones subyacentes
de las canciones: las melodias, los acordesy las letras que pueden anotarse en pa-
pel. Los elementos especificos delainterpretacidonrecogida enuna grabacion con-
creta,como eltempo o eltimbre de uninstrumento, sonirrelevantes.

Losjurados deben decidirno solo siuna cancion copia a otra, sino sila anterioreralo
bastante originaly distintiva como para estar protegida por derechos de autor.
“Elproblemadeestetipode casosesquelagente sehacelapreguntaequivocada”, afir-
mo Joe Bennett, profesor del Berklee College of Music que trabaja como musicdlogo
forense en casosjudiciales. “Se preguntan: ¢En qué se parece la cancién B ala cancion
A?’,cuandolo que deberian preguntarse es en qué medida es originallacancionA”.

“My Sweet Lord”, de George Harrison, alcanzé eln.®°1afinales de 1970,y poco después
Harrison fue demandado porel editor musical de “He’s So Fine”, grabada por The Chi-
ffonsen1962.

Harrison perdio el caso de una manera que ha tenido unimpacto duradero en la mu-
sica: el juez determind que el ex-Beatle habia copiado la melodia de los Chiffons “in-
conscientemente”. Eso permitid alos demandantes en otros casos —incluidalafamilia

Townsend, cuyos abogados citaron la decision sobre Harrison en un escrito previo al
juicio— acusaralos demandados de copiar, aunque no tuvieranintencion de hacerlo.
ParaHarrison, lainsinuacion de plagioinconsciente eramuy preocupanteyle produ-
jo una sensacioén de “paranoia sobre la composicion de canciones”, como escribid
mas tarde en sus memorias.

Fuente:https://www.nytimes.com/es/2023/05/03/espanol/ed-sheeran-pla-

gio-canciones.html

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

Si suempresa trabaja directamente con las llamadas industrias de los derechos de autor, por
ejemplo, creando, editando, grabando, distribuyendo o vendiendo obras protegidas por de-
rechos de autoroderechos conexos, deberdasegurarse de que conoce susderechosyde que
adopta medidas adecuadas para ejercerlos, concederlos en licencia y aplicarlos. Pero, aun-
que no trabaje directamente conlasindustrias de los derechos de autor, suempresa puede en
ocasiones producir algunas obras protegidas por derechos de autory derechos conexos. Las
publicaciones de empresas, los folletos, sitios web, los anuncios en la television o los periodi-
cos, o los videos de comercializacion es probable que estén todos protegidos por la legisla-
ciénsobre derechos de autor.

Entodo caso, siusted cree que suempresa ha creado obras protegidas porderechos de autor
o derechos conexos, y sidesea aprovecharal maximo elrendimiento de estas obras, seria pru-
dente que pidiera asesoramiento de la oficinanacional de derechos de autor o de unabogado
de derechos de autor. Figuran a continuacion algunas de las preguntas que usted puede for-
mularse paracomprender mejor el sistema de los derechos de autor de su pais.
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»

»

»

»

»

»

¢Existe un registro de derechos de autor? La proteccién de los derechos de autor es au-
tomaticay no depende de unregistro. Sin embargo, hay unregistro de derechos de autory
seria inteligente registrar su obra en el registro porque le ayudaria mucho si surgen contro-
versias, por ejemplo, sobre la propiedad de la obra.

¢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. En México se con-
sidera que los derechos econdmicos sobre una obra con derechos de autor corresponden
inicialmente alempleador o productor, mientras que en otros paises se considera que estos
se asignan o transfieren al empleador o productor. Porlo tanto, es recomendable estudiar
las reglamentaciones especificas de cada pais y, en caso necesario, incluir en su contrato
de empleountextoadecuado que aclare la transferencia de derechos.

¢Cuales son mis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con
arreglo alalegislacidonnacional sobre derechos de autor puedenvariar de un pais a otro. Sin
embargo, los derechos exclusivos en México abarcan el derecho de reproduccion (derecho
a hacer copias), el derecho alainterpretacion publica, el derecho de emisiény el derecho
de adaptacidn. Ademas, de derechosrelativos aladistribuciénde susobras porinternetyla
proteccidn contralaelusion de las medidas tecnoldgicas de proteccion.

¢Como consigo protecciéninternacional paramis obras? México haratificadolos convenios
internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la
OMPI, es miembro de la Organizacién Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones
envirtud del Acuerdo sobre los ADPIC, de forma tal que toda obra acogida ala protecciénde
los derechos de autor disfrutara de proteccion automatica enun grannimero de paises.

¢Como debo conceder licencias de mis obras? Siusted desea concederenlicenciasuobraa
usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento de cualquier
tipo,desdebareshastaclubesdenoche, puede serunabuenaopcioningresarenunasociedad
de gestidn colectiva. Las organizaciones de gestidn colectiva vigilan la utilizacion de las obras
ennombre delos creadoresy se encargan de negociarlicenciasy de cobrarlos derechos. Son
muy corrientes en la esfera de las obras musicales y literarias, donde puede haber un gran ni-
mero de usuarios de lamisma obray donde seria dificil que el titular de los derechos y los usua-
rios pudiesen pedir autorizacién para cadauso por separado, y vigilar el cumplimiento.

¢Como debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obra tiene el derecho de permitir
o prohibirla utilizacion de su obra. Siusted descubre que alguien utiliza sus obras con derechos
de autor sin su autorizacion puede hacervaler administrativamente y ante los tribunales el cum-
plimiento de sus derechos. En México, se dispone también de las llamadas medidas enfrontera
para prevenir laimportacion de mercancias con derecho de autor pirateadas. El asesoramien-
to especializado porun agente o abogado de la P, porla oficina de los derechos de autor o las
autoridades aduaneras, puede ser esencial cuando se descubre que se estaninfringiendo sus
obras. Algunas obras como productos de programacion, fonogramas y obras audiovisuales
pueden incluir medidas tecnoldgicas de proteccidn (por ejemplo, inscripciones, sistemas de
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acceso condicional) paraimpedirque se utilicensinlicencia. Mediante estos sistemas, los titu-
lares delos derechos puedenlimitarelacceso alasobrasalos clientes que aceptan cumplir
determinadas condiciones para su utilizaciéon y que pagan la tasa correspondiente a esta
utilizacion.

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

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

¢Necesito una licencia? Probablemente, lo mas importante que necesita saber una empresa
que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es
sidichas actividadesrequierenunalicencia. Comoreglageneral,toda utilizaciéon o explotacion
comercial de dichos derechosrequiere unalicenciaounacesiondelos derechos porparte del
titular de estos. Aqui se incluyen actos tan diversos como la utilizacién de una conocida can-
cidnenunanuncio televisivo, la ventay distribucion de CDy DVD, y la utilizacidon de programas
informaticos en las computadoras de una empresa. Enrelacion conla concesiéon de licencias,
deberd averiguar silos derechos son administrados por una organizacién de gestidén colectiva
o por el autor o productor directamente antes de negociar un acuerdo de licencia que le per-
mita utilizar o explotar el producto. Recuerde que los pleitos relacionados conlas infracciones
del derecho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente considerar dichas cues-
tiones antes de meterse, usted o suempresa, en problemas. También puede solicitar asesora-
miento sobre los términos de su acuerdo de licencia antes de firmarlo.

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

¢Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea errénea muy generalizada
es gue 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
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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, por ejem-
plo, en Internet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorizacidon 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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40. ;Que son los secretos comerciales?

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda informacién comercial con-
fidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales per-
manecen en vigor mientras la informacion con valor comercial sigue siendo confidencial y se
adoptan medidas razonables para mantenerla en secreto. La nocidon de “razonable” varia en
funcidondelainformacidn, suvalory otras circunstancias.

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 con empleados que tienen valiosos conocimientos. Sélo entonces
descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

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

Algunos ejemplos de medidasincluyen:

» marcarlainformaciéon como confidencial;
» limitarelacceso alainformacion mediante barreras fisicas y tecnoldgicas;

» establecer acuerdos de no divulgacidn con el personal, los proveedores y los socios para
prohibiral destinatario el uso o la divulgacién no autorizados de informacidn confidencial;

» evaluarperidodicamente qué empleados necesitanteneracceso alainformacion comercial
confidencial,y

» generarentrelosempleadosunaculturaenlaque seprioricelaprotecciéondelainformacion
confidencial.

Un secreto comercial tiene generalmente algun costo asociado con su desarrollo y no es un
conocimiento corriente enlaindustria. Inclusoinformacion 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:
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» Procesos, técnicasy conocimientos de fabricacion;
» Recopilaciones de datos, porejemplo, listas de clientes;
» Dibujosy modelos, proyectos, mapas;

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

» Foérmulas de fabricacion de productos;

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

» Informacion financiera;

» Expedientesrelativos al personal;

» Manuales:

» Ingredientes;

» Informacién sobre actividades de investigacidony desarrollo.

Tintaindeleble

El pigmentador, mejor conocido como tinta indeleble, garante del voto Unico. Su
creador es Filiberto Vazquez Davila, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias
Bioldgicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para fortalecer la vida democra-
tica del pais, cuenta con un identificador especial de seguridad, lo que dard maxi-
ma certeza para emitir su sufragio en las elecciones. Desde hace 24 afos este pig-
mentador ha proporcionado confianza enlas elecciones celebradas enlaRepublica
Mexicana, enlas que han participado millones de mexicanos. Filiberto Vazquez Davi-
la, creadordelatintaindeleble.

La tintaindeleble cumple con las exigencias del Instituto Nacional Electoral (INE) en
sutotalidad encuanto aconfianza, seguridady duracion. Através de conveniosy por
sus altas medidas de seguridad, el pigmentador se ha utilizado en Nicaragua, Hon-
duras, Republica Dominicana, El Salvador, Haiti y Guatemala, y ha llegado a Africa
conlaayudadelaOrganizaciéndelas Naciones Unidas (ONU).
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Proteccion de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es
decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un se-
creto comercial puede protegerse durante un periodo ilimitado de tiempo, o mientras lainforma-
cién siga siendo confidencial. Por todo ello, la proteccidn de los secretos comerciales puede re-
sultar especialmente sugestiva paralas PYME. No obstante, existen ciertas condiciones para que
lainformacion se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar mas dificil y oneroso
delo que parece a primeravista. Si bien dichas condiciones varian de un pais a otro, existen ciertas
normas generales que figuran en el Articulo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobrelos ADPIC) de la OMC:

» 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 informacion comercial confidencial protegida como secreto
comercial cabe citarlaférmula parafabricarlabebida Coca-Colay el cddigo fuente de Windows.

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

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

» Adoptarunprogramade seguridady protecciondelainformaciénentodalaempresa;

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

» |dentificarlos secretos comercialesy darles prioridad de conformidad consuvaloreimpor-
tancia.
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» Considerar si un secreto comercial puede protegerse mediante un derecho de Pl registrado
oficialmente, comounapatente,y encaso afirmativo, sino seriamejor protegerlo de este modo.

» Asegurarse de que sélo un nimero limitado de personas conozca lainformacion confiden-
cial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes estan en esta situacién
seanbienconscientes de que esinformacién 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-
pués de que el empleado haya dejado suempleo.

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

» Establecerun sistema eficaz de seguridad para manejar lainformacion digital enla Intranet
de laempresa, con medidas técnicas, programasy encripcidn que limite el acceso a infor-
maciodn clasificada, un sistema para vigilarla comunicaciony larevelacién de informacién, y
un sistema para prevenir orastrear el acceso ainformacion confidencial.

La proteccidn delos secretos comerciales puede combinarse con otros tipos de mecanismos
de proteccidén de la propiedad intelectual (Pl). Por ejemplo, mientras que las patentes pueden
utilizarse para proteger las caracteristicas técnicas de un producto, los secretos comerciales
permiten protegerla configuracion especificaque mejorasudesempefio. Ademas, elderecho
de autorpuede usarse para proteger el codigo fuente ylos textos y dibujos enelmanual de uso
delproducto, los dibujosy modelosindustriales pueden protegersus caracteristicas estéticas
y de aspecto, ylas marcas pueden usarse para proteger ellogotipo asociado con el producto.

42. ;Cuando se recomienda 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 ser el caso de laslistas de clientes o de procesos de fabricacion que
no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan
gozar de proteccidon 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 patentalainven-
ciénolaconsideracomo secreto comercial.
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Algunasventajas delos secretos comerciales:

»

»

»

»

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

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

Los secretos comerciales tienenun efectoinmediato.

Laprotecciondelos secretos comerciales norequiere obedecerarequisitos comola divul-
gaciondelainformacion auna autoridad gubernamental.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la proteccidén de la informa-

cidén empresarial confidencial como secreto comercial, especialmente cuando lainformacion
satisfacelos criterios de patentabilidad. Porejemplo:

»

»

»

»

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

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

Unsecreto comercial es masdificil de hacerrespetar que una patente. El nivel de proteccién
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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43. ;Que sonlasindicaciones geograficasy
como pueden protegerse?

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

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

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 tinicamente para productos
agricolas?

La utilizacion de las indicaciones geograficas no se limita a los productos agricolas. Pueden
asimismo servir para destacar las cualidades especificas de un producto que sean conse-
cuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos
conocimientosy tradiciones de fabricacidon concretos. El lugar de origen puede serun pueblo
ounaciudad,unaregidonounpais. Unejemplo claro es el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss”
(suizo), considerado como indicacién geografica en numerosos paises para productos fabri-
cadosenSuizay, enparticular, pararelojes,lomismo pasaparaelcaso mexicanoy enparticular
como estrategia de posicionamiento global de sus productos de exportacion.
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¢Qué es una denominacién de origen?

Unadenominaciénde origenesuntipo especial deindicacion geografica, que se aplicaapro-
ductos que poseenuna calidad especificaderivada exclusiva o esencialmente delmedio geo-
grafico en el que se elaboran. El concepto de indicacion geografica engloba a las denomina-
ciones de origen.

¢Qué funcion tiene unaindicacion geografica?

Unaindicacién geografica hace referencia al lugar o region de produccion que determinalas
cualidades especificas del producto originario de dicho lugar o regién. Es importante que las
cualidades y la reputacién del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que
dichas cualidades dependen dellugar de produccidén, cabe hablarde “vinculo” especifico en-
trelos productosy sulugarde produccion original.

¢Cual es ladiferencia entre unaindicacion geografica y una marca?

Unamarcaesunsigno que utilizauna empresa paradistinguir sus propios bienesy servicios de
los de sus competidores. Lamarca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utili-
zaciondeesta. Unaindicacion geogréaficaindicaalos consumidores que un producto procede
de cierto lugary posee ciertas caracteristicas derivadas de dicho lugar de produccién. Lain-
dicacidngeograficapuede serutilizada portodoslos productores que fabrican sus productos
en el lugar designado por laindicacidon geogréaficay cuyos productos comparten las cualida-
destipicas 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-
lizacion deshonesta deindicaciones geograficas por terceros no autorizados es perjudicial para
los consumidores y los productores legitimos. Induce a engafio alos consumidores, que creen
estar comprando un producto genuino con cualidadesy 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 con las legislaciones nacionalesy en
virtudde unaampliagama de conceptos,comolasleyes contralacompetenciadesleal,lasleyes
de proteccion del consumidor, las leyes parala proteccion de las marcas de certificacion o leyes
especiales parala proteccion de las indicaciones geograficas o las denominaciones de origen.
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Enresumen, las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geograficas si dicha uti-
lizacion puede inducir a error en relacién con el verdadero origen del producto. Las sanciones
aplicablesvandesde mandamientosjudiciales que prohibenlautilizaciéon no autorizada, a casos
extremos como penas de prision, pasando por el pago de dafios y perjuicios y multas.

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

Varios tratados administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
estipulan la proteccidn de las indicaciones geograficas, especialmente el Convenio de Paris
paralaProteccidndelaPropiedadIndustrial de 1883,y el Arreglo de Lisboarelativo ala Protec-
cionde las Denominaciones de Origeny su Registro Internacional. Asimismo, los articulos 22 a
24 del Acuerdo sobrelos Aspectos delos Derechos de PropiedadIntelectual relacionados con
elComercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupande laproteccidninternacional delasindica-
ciones geograficas en el marco de la Organizacidon Mundial del Comercio (OMC).

¢En qué consiste unaindicacion geografica “genérica”?
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Fuente:https://www.gob.mx/impi/documentos/denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas

Un término geografico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
paraindicarellugarde procedencia de este dejade desempefarlafuncidndeindicaciéngeo-
grafica. Cuando esta situacion perdura durante un periodo considerable en un pais determi-
nado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geografico que designaba an-
teriormente el origen del producto (por ejemplo “Mostaza de Dijon” para designar un tipo de
mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, indepen-
dientemente de sulugar de produccidn. Parailustrarlo anterior, enla siguiente figura se mues-
tranlas denominaciones de origenylasindicaciones geograficas de México.
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44. ;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
creaciéndelos esquemasde trazado.
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45. ;Quien es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando un empleado
desarrolla unainvencion, un dibujo o modelo
O una obra creativa?

Las empresas a menudo confian en empleados y consultores independientes para desarrollar
sus activos de propiedad intelectual (Pl), y suponen que seran automaticamente titulares de los
derechos de estos activos, segun el principio: “yolo pagué, porlo tanto,esmio”. Lo que se hapa-
gado puede serun programa informatico, un articulo, un guion, los planos o dibujos de un arqui-
tecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un nuevo di-
bujoomodelode producto, unplande negocios, unainvenciénylosresultados de muchos otros
tipos de actividad creadora. ;Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean:
¢cel creador individual o la empresa que lo emplea? La respuesta a esta cuestion no siempre es
facil o clara; puede variarmucho de un pais a otroy también enun pais dado segun sealaleyy se-
gunseanloshechosy circunstancias de una determinadarelacion entre empleadory empleado.

La titularidad de los mejoramientos funcionales de un producto (invenciones
o patentes)

EnMéxicoelempleadoreseltitulardeunainvenciénhechaporsuempleadosilainvencionesta
relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo estipule otra
cosa.Alainversa, enotros paises, los derechos de Pldeinvenciones pertenecen en principio al
empleadoinventor, ano ser que se acuerde otra cosa. Elinventor empleador puede conservar
el derecho de explotar la invencion, pero se concede a menudo al empleador un derecho no
exclusivo a utilizar la invencidén para fines internos (llamados “shop rights”). Sin embargo, pue-
denaplicarse normasespecialesainvencioneshechas porprofesoresoinvestigadores de uni-
versidades segun estipule la politica de Plde lainstitucion.

En México se concede al empleado el derecho a unaremuneracion justay razonable o unain-
demnizaciénporsuinvencionsielempleadorse quedaconlos derechosdelainvencion. Otros
paises no conceden ninguna remuneracién concreta al empleado, o sélo unaremuneracion o
indemnizacién muy limitada, y sélo en casos excepcionales.

Titularidad de los derechos de autor

Siun empleado produce una obra literaria o artistica en el ambito de suempleo, el empleador
es automaticamente titular de los derechos de autor de la obra, a no ser que se acuerde otra
cosa. Peronosiempre esasi. Conarreglo alaley sobre derechos de autor, puede no haberuna
transferencia automatica de derechos, y lajurisprudencia sobre la situacion es complicada.
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Hay varias circunstancias enlas que un empleado puede ser el titular de todos los derechos o de
parte deellos. Porejemplo, sielempleadoresuneditorde periddicos orevistas, elempleado, es
titulardelosderechos de autorparadeterminados fines,incluidalapublicacionenformadelibro,
mientras que el empleador sera titular de los derechos de autor para otros fines. Sin embargo, si
unempleado crea un producto informatico durante el empleo, el empleador serd el titular de los
derechos del producto creativo, ano serque se estipule otra cosa en el contrato del empleado.

Debe sefalarse también que los derechos morales (a saber, elderecho areclamarla autoria de una
obra, y el derecho aoponerse a cambios enla obra que perjudiquen la reputacion del creador) no
sonasignablesy porlotanto siguenenpoderdelautor, aunque la titularidad de los derechos patri-
moniales se haya transferido al empleador. Pero puede renunciarse alos derechos morales.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

Cuando unarelacion de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de
este dibujo o modelo pertenecen al empleador. La titularidad de los dibujos 0 modelos crea-
dos porempleados durante lavalidezde un contrato de empleo pertenecen alempleado, ano
ser que se acuerde otra cosa. Se obliga al empleador a pagar al empleado una remuneracion
equitativa, teniendo en cuenta el valor econdmico del dibujo o modelo y cualquier beneficio
que obtenga elempleadorde la utilizacién del dibujo o modelo. El creadorde un disefio indus-
trial es el propietario, ano ser que se pague unaindemnizacion por el dibujo o modelo.

46. ;Quien es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando se subcontrata
unainvencion, una obra con derechos de autor
o undibujo o modelo?

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

Invenciones. Un contratista independiente contratado para desarrollar un producto o proceso
nuevo tendra todos los derechos a la invencidn, a no ser que se especifique de otro modo. Esto
significaque, sielcontratistanollegaaunacuerdo escrito conlaempresaque asigneaellalainven-
cién,laempresano tendra derechos de titularidad enlainvencién, aunque haya pagado porella.
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Derechos de autor. En la mayoria de los paises, un creador libre es el titular de los derechos de
autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus derechos. Sélo cuando
existaunacuerdo escrito de este tipo podralaempresaque encargd alcreadoreste trabajo ser
normalmente titulardelaPl(tambiéneneste casolosderechos morales quedanen principioen
poderdelautor). Sinohayunacuerdo alrespecto, lapersonaque pagd eltrabajo tiene derecho
unicamente a utilizarla obra paralos fines paralos que se cred. Las empresas que, porejemplo,
han pagado a un contratista independiente para crear un sitio web propio, pueden tener una
sorpresa desagradable al comprobar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto
significa, por ejemplo, que no pueden modificar sucontenido o que quien desee reproducir el
contenido podra hacerlo con sélo pedir autorizacion al contratista.

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

Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un disefiador libre que produzca por encargo
un disefo, los derechos de la Pl no pasaran automaticamente a la parte que hizo el encargo,
sino que seran propiedad del disefiador libre. La parte que hizo el encargo sélo es titularde los
derechos de undibujo o modelo sipaga unacompensacién porlaobra.

47. ;Qué medidas puedo adoptar para

evitar controversias con empleados o sub-
contratistas independientes sobre la titularidad
de lapropiedad intelectual?

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

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

» Celebrarunacuerdo porescrito: es preciso convenirquiénseraeltitulardelos derechos de
Plrespectode cualquiermaterial que puedasercreado porunempleado o contratistainde-
pendiente; sise van atransferiry en qué momento; quiéntendra el derecho de explotacion;
quiénva apagarlacreacion; sise autorizalaintroduccién de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea vélido envirtud de
lasleyes nacionalesdePlI.

» Tenerunarelacion contractual antes de que se inicie el proceso de creacion: no conviene
postergarlos asuntos relacionados conla titularidad de la Pl, es mejor abordarlos desde un
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»

»

»

principio, antes de que se inicie la colaboracion entre las partes. Incluso las primeras fases
deun proyecto puedendarlugaracuestionesimportantes relativas alos derechos de PI.

Incluir clausulas o estipulaciones referentes ala confidencialidad en los contratos que se
firmen conempleados o con contratistas independientes. También debenincluirse clausu-
las de no competencia enlos contratos de empleo, pueslos empleados de hoy pueden ser
los 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 las invenciones que se correspondan con el campo de activi-
dad delempleador; la obligacion del empleado inventor de notificar las invenciones al em-
pleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones;
los requisitos de confidencialidad y tramitacidn de patentes; laremuneracién que habra de
percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes con la
legislacidon nacional de aplicacién en materiade PI.

Ser especialmente prudentes en la contratacion externa de productos o servicios de in-
vestigacion y desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte de los empleados de la em-
presa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas
firmenun acuerdo en el que otorguen ala empresa derechos suficientes sobre el resultado
de sutrabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieranalacom-
pafiatodosy cadauno de los derechos respecto alos resultados del proyecto, incluido el
derecho avolver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el
supuesto de que los resultados del proyecto de | + D generen material que pueda quedar
amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuer-
dos de | + D deben incluirse clausulas relativas a la concesidn de derechos sobre conoci-
mientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigacién
y derechos sobre materiales fisicos que vayan a utilizarse en las actividades de investiga-
cidn, como microorganismos u otros materiales bioldgicos, asicomo derechos de Pl sobre
cualquierinformacion de referencia que no sea de dominio publico. Todos estos aspectos
habran de considerarse estrictamente confidenciales.
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48. ;Cuales son los principales acuerdos
contractuales parala transferenciade
tecnologia?

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

Estas relaciones juridicas tienen un caracter esencialmente contractual, lo que significa que
quien transfiere latecnologia consiente en traspasary quien larecibe consiente en adquirir los
derechos, el permiso o el conocimiento técnico en cuestién. Hay varios mecanismos y dispo-
siciones juridicas para transferir o adquirir tecnologia, incluidos los siguientes:

Venta o asignacion de los derechos de Pl

Laventaporeltitularde todos sus derechos olos derechos exclusivos aunainvencién protegi-
daylacomprade estos derechos porotra persona fisica o entidad. Cuando se han transferido
todos los derechos exclusivos a una invencion patentada, sin ninguna limitacion de tiempo ni
otras condiciones, poreltitulardelainvencién protegida a otrapersonafisica ojuridica, se dice
que ha habido una asignacién de estos derechos. Estos principios y caracteristicas también
sonvalidos paralaasignacionde otros derechos de propiedad industrial (por ejemplo, marcas
registradas o dibujos o modelos industriales).

Licencias

El titular de una invencion protegida concede permiso a otra persona fisica o juridica para lle-
varacabo, en el pais porun periodo determinado, uno o mas de los “actos” abarcados porlos
derechos exclusivos a la invencién protegida en ese pais. Cuando se da este permiso, se ha
concedido una “licencia”. Puede recordarse que estos “actos” sonla “fabricacion o utilizacion
de unproducto queincluyelainvencion, lafabricacién de productos porunproceso que com-
prende lainvencidn, o la utilizacion del proceso que incluye lainvencion”.

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

Por medio de uninstrumento juridico, generalmente un contrato, los conocimientos técnicos
se comunican de modo tangible (documentos, fotografias, proyectosy tarjetas de computa-
dora, entre otros medios) eintangible (porejemplo, podriaserelacto deuningeniero delaem-
presa proveedora de los conocimientos técnicos que explica un proceso a uningeniero de la
parte receptora), se acuerdan porambas parteslas condiciones delintercambio.
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Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos en un documento escri-
to separado del contrato delicencia. También es posibleincluir estas disposiciones enun con-
trato de licencia. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos figuran en
un escrito o documento separado o distinto, este escrito o documento se llama normalmente
“contrato sobre conocimientos técnicos”, o contrato de “know-how”.

Franquicias

La transferencia comercial de tecnologia también puede darse por medio de franquicias. Una
franquicia es una disposicion comercial porlacuallamarca, lareputacion, informacion técnica
y conocimientos de una parte se combinan con la inversion de otra parte con el fin de vender
mercancias o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento
donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una marca registra-
da, marca de servicio o nombre comercial, y tiene un disefio particular que lo distingue de la
competencia. La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se combina
generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan algu-
na forma determinada: informacion técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios
administrativosrelativos ala produccién, comercializacion, mantenimiento y administracion.

Venta e importacion de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

Una empresa mixta es una forma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos funda-
mentales de empresa mixta: las empresas mixtas patrimoniales y las empresas mixtas contractua-
les. Laempresamixta patrimonial esun arreglo que crea una entidadjuridica separadaporacuerdo
de dos o0 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 parala transferenciay adquisicién
comercial de tecnologia puedenintegrarse en cualquiera de estos tipos de empresas mixtas.

El proyecto llave en mano

Enalgunos casos, dos o mas de los acuerdos comerciales parala transferencia de tecnologia,
y por consiguiente los métodos juridicos que reflejan, pueden combinarse como medio para
confiar la planificacidn, construccion y funcionamiento de una fabrica a un Unico proveedor
de tecnologia o0 aun nimero muy limitado de proveedores de tecnologia. Por consiguiente, el
proyecto llave en mano puede incluir una cldusula amplia porla que una parte se compromete
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aentregar a su cliente - el receptor de la tecnologia - toda una planta industrial que funciona-
rd con arreglo a normas de cumplimiento acordadas. Es mas normal que el proyecto llave en
mano incluya el compromiso de una parte de suministrar al cliente el disefio de la plantaindus-
trialy lainformacion técnica sobre su funcionamiento.

Acuerdos sobre consultorias

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

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

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

Identificacion de las partes

Uno de los primeros puntos que deben preocupar a los negociadores del contrato de licencia es
identificar las entidades o personas que seran las partes, o dicho de otro modo, que firmaran el
contrato de licencia y quedaran juridicamente vinculadas con la ejecucion de sus disposiciones.
Elobjetivo de ladescripcidndelas partes enun contrato delicencia esidentificarcadaunade ellas
conlasuficiente certidumbre paraque suidentidad no se conviertaluego entema de controversia.

Tema

Estas disposiciones describen el producto que se fabricard, utilizara o vendera, o el proceso
que se aplicaray a partir del cual se obtendra un producto que a su vez sera utilizado o vendido.
También determinanlainvencion oinvencionesincluidas en el producto o proceso, haciendore-
ferencia a la patente o aplicacién de patente pertinente, describen los conocimientos técnicos
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que se suministrany determinanlos adelantos de unaparte o delaotra, ylas condiciones en que
una parte pondra estos adelantos a disposicién de la otra.

Limitaciones de lalicencia y practicas anticompetitivas

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

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

Explotacién

Las cuestiones que deben tratarse enrelacion conlaexplotaciondel producto comprendenla
calidad del producto ensi, el volumen de produccidn, lafabricacién de parte del producto por
terceros que seran autorizados por el licenciante, laimportacion del producto para satisfacer
lademandalocal cuando falte suficiente aportacion en el mismo pais, y la utilizacion de los ca-
nales de distribucién 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 el acuerdo delicencia.

Solucion de controversias

Las controversias y su solucidn son cuestiones que deben tratarse en el contrato. Puede ser
dificil identificar por adelantado los problemas que puede perjudicar a una parte durante el
plazo devalidezdel acuerdo delicencia. Sinembargo, no es tan dificilencontrarmaneras para
que las controversias se traten cuando surjan. La solucién de controversias también abarca
dos aspectos mas. El primero es el derecho nacional que debe regir el acuerdo. Esta es una
cuestion que debe negociarse, pero podria ser el derecho del pais del licenciante o del titu-
lar de la licencia 0, a menudo, el pais donde se esta realizando el acuerdo en su totalidad o
la mayor parte de él, porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor
probabilidad puede surgir una disputa. El segundo aspecto es el método adecuado y el foro
donde deben solucionarse la controversia. Las partes pueden decidir si las disputas deben
ser solucionadas por las partes, quizad con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o
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porunjuez. Loimportante es que estas cuestiones, segun se acuerde, proporcionen la mejor
oportunidad posible para que las controversias se solucionen de modo rapidoy facil.

En cuanto al arbitraje y lamediacion, puede agregarse al contrato de licencia una clausula que
designe el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI como el foro para solucionarlas contro-
versias. Puede visitarse 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

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

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

Las empresas que poseen marcas registradas, derechos sobre patentes, conocimientos téc-
nicos u otros activos de propiedad intelectual, pero que no puedan o no deseen estar invo-
lucradas en la fabricaciéon de productos podrian aprovechar la concesién de licencias sobre
esos activos valiéndose de una mejor capacidad de fabricacién, unas redes de distribucion
mas amplias, un mejor conocimiento delmercado local y unamayor experiencia administrativa
de otraempresa (el licenciatario). Ademas:

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

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

» Uncontratodelicenciapodriaserunmedio paraque ellicenciante obtengaderechos sobre
las mejoras, los conocimientos técnicosy los productos conexos que ellicenciatario ponga
a punto durante el periodo de duracion del contrato; no obstante, el licenciante no podra
exigir siempre esos derechos, ya que hay restricciones sobre la inclusion 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.
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» Concederlicencias podria serfundamental, 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 de laconcesidonde licencias sonlos siguientes:

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

» El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica,
formacidén de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado
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. Esta dependenciaes ain mayorenel caso delaslicencias exclusivas en
las que eldesempefnoineficazdellicenciatario puede significarque ellicenciante no obten-
gaingresos porregalias. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situacion es el
establecimiento de disposiciones contractuales relativas aregalias minimasy otras clausu-
las, aunque el problema sigue latente.

» El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnologia no esté
claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licen-
ciante continle la labor 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.
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» Es posible que las pequefias 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 manera resultarian dificiles de obtener.

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

» También es posible establecer acuerdos de licencia con otras empresas gracias a los cua-
les, encombinacion conlacarteratecnoldgicadelaempresa, se pueden crear nuevos pro-
ductos, serviciosy 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 afadir 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 en un producto muy avanzado desde el punto de vistatecnoldgico, pero
demasiado caro de introduciren el mercado.

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

La concesién 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 tratade uncasode connivenciadesleal. Ademas,
las licencias sonbastante complejasy, siunservicio de consejeriajuridicano estudiay examina
atentamente todaslas clausulas sustanciales, puedenresultar perjudiciales. No obstante, sise
preparan por adelantado y se cuenta con asesoramiento juridico, las licencias de propiedad
intelectual sonuninstrumento empresarial fundamental que puede beneficiaraambas partes.
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51. ;Qué ventajas y desventajas tiene participar
en una empresa mixta con otraempresa?

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio Util y necesario para introducirse en nuevos
mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas
pueden ser el Unico medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas mixtas
los participantes suelen tomar posiciones claras en relacién con el capital social. El volumen
de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele serimportante esta-
blecer lineas claras de control de gestion sobre las decisiones para que los resultados sean
buenos.Unaformainferior de participacién, que puede o no puedeincluirla participacidnenel
capital social, sonlas alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden atenerun porcentaje
de fracasosrelativamente elevado. Sinembargo, ofrecen algunas ventajas especificas.

Ventajas de las empresas mixtas

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

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

» Lasempresas mixtas pueden utilizarse parareducirlafriccidon politicay mejorarla aceptabi-
lidadlocal o nacional delaempresa.

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

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

» Haaumentado la creacidon de empresasy alianzas temporales de consorcio, cuyo objetivo
es ejecutar determinados proyectos que se consideran demasiado grandes para que pue-
dan atacarlos las empresas por separado (por ejemplo, iniciativas de defensaimportantes,
proyectos de obras publicas, nuevas iniciativas tecnoldgicas mundiales).
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» El control de divisas puede impedir que una empresa exporte capital y puede dificultar la
financiacién de nuevas filiales en el extranjero. En tales casos, el suministro de conocimien-
tos puede servirparague unaempresapuedaobteneruna participacidnenelcapitaldeuna
empresamixta creadaconunasociadolocal conacceso alosfondos necesarios.

Toyotay Mazda

Ambas empresas automotrices, internacionalmente conocidas, formaron una em-
presa conjunta. Estos dos aparentes rivales combinaron sus esfuerzos en la cons-
truccidn de una planta de ensamblaje de 1600 millones de délares en Estados Uni-
dos. Actualmente, Toyotarecibid elogios porinvertiren elmercado estadounidense

McDonald’sy CocaCola

Ambas son de sobra conocidas. ;No te has preguntado por qué nunca hay Pepsien
McDonalds? Esto es debido aunaunién que se produjo en1955. En este afio, la fran-
quicia de comida rapida comienza a expandirse por Estados Unidos. Desde enton-
ces, ambas compaiiias se han entendido y han crecido juntas. Como resultado se
obtiene un éxito rotundo a nivel mundial. Es una empresa conjunta exitosa y multimi-
llonaria que, aunque una joint venture se caracteriza por su temporalidad, esta pro-
bablemente dure hastaelfindelostiempos.

El caso de Nokiay Siemens:

Estas dos grandes empresas de telefonia se unieron en 2007 para hacer frente alos fa-
bricantes asiaticos que estaban comenzando a inundar el mercado. Como resultado,
nacioé Nokia Siemens Network, un ejemplo de empresa conjuntainternacional en el que
la empresa se encuentra repartida al 50% entre ambas partes. Hoy en dia es la cuarta
masrentable delmundo, traslaadquisicién en 2013 de lacompaiiiacompleta por Nokia.

Volvoy Uber

La alianzainicid en 2016, con el fin de desarrollar automoviles de conduccion auténo-
ma con la méas nueva tecnologia y respaldados con un capital inicial de 300 millones
de ddlares. Ambas empresas afirman que esperan que esta joint venture continde por
unlargo periodo enelque crearan «lanueva generacion de automoviles autbnomos».
Ubereligié a Volvo porque no solo disefian vehiculos de disefio impecable, sino que
esunamarcaaltamente preocupada porla seguridad de los usuarios y porreducirla
ocurrenciade accidentes.

Ebayy Paypal

Unadelaspaginasweb desubastasmasimportantesyunodelosmétodosdepagoonli-
nemas utilizados se unieronenunajointventure. Esto supuso unagranalianzafinanciera.
Durante algo mas de una década se ayudaron mutuamente. Pero en 2014 este feliz
matrimonio se rompid. Se especula que laaparicion de Apple Pay tuvo que verenello.
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GE y Microsoft

GE y Microsoft se aliaron en 2018 en una joint venture de larga duracioén, que tiene
como finalidad aumentar la adopcion del internet de las cosas, a gran escala. Esta
alianzaponeelacentoenlacapacidad deambasempresas paragenerarnuevos dis-
positivos y software que sean cada vez mas sencillos de usar por la mayoria de los
usuarios. Actualmente, tienen diversos conceptos y prototipos en desarrollo, sus-
tentados enlatecnologia big data de Predix, un software enfocado enlaindustria.

The Kellogg Company y Wilmar International Limited

Con China siendo uno de los més grandes mercados en el consumo de alimentos y
bebidas empacados, The Kellogg Company no quiso quedarse atras y se alié con
Wilmar International, que es un conglomerado clave en Asia en el sector agroindus-
trial, parallegaraeste pais.

Estajoint venture haresultado exitosa, sobre todo en comparacion con la inversion
que realizé en 2008 al comprar acciones de Zhenghang Food Company, donde la
estrategiano diolosresultados suficientes.

Desventajas de las empresas mixtas

» Es muy dificil integrar las empresas mixtas en una estrategia mundial que incluya un comer-
cio transfronterizo importante. En tales circunstancias, se plantean casi inevitablemente
problemas relacionados con la determinacion del precio de las transferencias desde y ha-
ciael paisy con el origen de las exportaciones, en especial, a favor de filiales de propiedad
plenaen otros paises.

» Latendenciahaciaunsistemaintegrado de gestién mundial de efectivo, a través de unateso-
reria central, puede provocar conflictos entre asociados cuando la sede de laempresainten-
taimponerlimites oincluso directrices sobre la utilizacién del efectivo y del capital de explo-
tacion, lagestiondelasdivisas, y elvolumeny medios de pago delos beneficios transferibles.

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

» Seplanteanproblemasenrelacidonconlaestructuradelaadministraciony el personal delas
empresas mixtas.

» Muchas empresas mixtas fracasan debido a conflictos sobre los intereses fiscales entre los
asociados.
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52. ;Como se paganlos derechos de
propiedad intelectual enlos acuerdos de
concesion de licencias?

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

Elposible receptorde la transferencia evallalos pagos totales que debera efectuar para con-
seguir una determinada tecnologia y los futuros progresos de esta tecnologia, y los compara
con la rentabilidad de la empresa a lo largo de un determinado periodo. El receptor también
evallaestospagosenrelaciénconloscostosdelatecnologiaoconlospagosalternativosrea-
lizados portransacciones semejantes.

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

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

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

» Tasas:remuneracidnporserviciosy asistencia prestados porexpertos 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 concesion
de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnologia. En algunos casos, la
suma global puede sustituir completamente el sistema de regalias, mientras que en otros ca-
sos podrian combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de la licencia o receptor de la
tecnologiapuede preferirhacerunpago globalenlugarde unaformauotraderegalia. En otros
casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnologia la oportunidad de
pagarregalias porunidades de produccion enlugarde hacerlo porventas. Las tasas por servi-
ciosy asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o
negociarse amedida que se prestanlos servicios.
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53. ;Qué es una franquicia?*

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

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

Las caracteristicas tipicas de unarelacion de franquicia sonlas siguientes:

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

» Una relacion interactiva continua. La relacién es continua, y comprende ventas multiples
delproducto enfranquicia (uofertas de servicios de franquicia) durante un periodo de tiem-
poenelcualelfranquiciador prestara asistenciacontinuaaltitulardelafranquiciaparaesta-
blecer, mantenery promoverlaunidad de franquicia. Esto comprende la actualizaciéon de la
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.

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

“Verpublicaciéndela OMPladaptadaaMéxico https://www.wipo.int/es/web/business/sme-intermediaries-toolkit
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Laconcesidndelalicenciade unamarcaregistrada es generalmente una condicién basica del
acuerdo de franquicia. Enlos acuerdos de franquicia, el grado de control del titular de lamarca
registrada es generalmente superioral de los acuerdos normales de concesiénde licencias de
marcasregistradas.

54. ;Qué es un acuerdo de no divulgacion?

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

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

Acuerdos de no divulgacion

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

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

Generalmente, ellos establecen por cuanto tiempo lainformacion debera permanecer confi-
dencial; este plazo suele coincidir con el periodo de tiempo durante el cual el secreto dard a su
titular una ventaja competitiva en el mercado, ademas de un pequefio margen. Por lo general,
se trata de periodos de dos o cinco afnos.
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Unavez que el receptor ha firmado el acuerdo de no divulgacion, 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 nodivulgacién se 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
necesarioun acuerdoindependiente.

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

A pesar de la protecciénjuridica, los secretos comerciales que hayan sido publicados no po-
dran “volver a ser secretos”. Aunque el titular del secretorecurra alos tribunales y obtenga una
indemnizacién por los danos 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 serd mantenido confidencial.

Los acuerdos reciprocos de no divulgacion

Aveceslainformacion fluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamentein-
formacién 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.

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

Laslicencias de marcas sonunfenémeno de origenrelativamente reciente enlahistoria de las mar-
cas. Lafuncién original de unamarcaeraindicar el origen comercial, y las mercancias procedentes
deunafuente que no fuese el titular de lamarca no podianllevarla marca del licenciante sinincurrir
enengafio. De hecho, si se concedia unalicencia de marca el licenciante corria el riesgo de que se
le acusara de no usarlamarcay de que se le cancelara la marca. El ejercicio del control de calidad
porun licenciante sobre los productos que llevaban su marca vendidos por el titular de la licencia
hizo pensar que este control era una manera de que el usuario evitara la cancelacion de la marca.
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Estaideaficticiaformdlabase delasdisposicionessobreusuariosregistradosinsertadasenlama-
yoriade los estatutos de marcaregistrada durante mas de 40 afos.

Lamayoriadelasdisposiciones sobre usuarios registrados requieren que las partes enlalicen-
cia sometan sus acuerdos al registrador, quien los escruta para asegurarse del caractery am-
plitud de los controles de calidad que ejerceranlos licenciantes. Elregistrador debe garantizar
que elregistro de estos acuerdos concuerde con el interés nacional, y denegara el registro de
acuerdos que al parecer facilitan el trafico de marcas. Sin embargo, debe sefialarse que el re-
gistro se ha considerado como un elemento no esencial para que la concesion de unalicencia
de marca sea valida. Las disposiciones de registro se han calificado de permisivas y no obli-
gatorias. Puede evitarse la cancelacion si el licenciante mantiene el control sobre la calidad de
los productos concedidos enlicenciay el titular de la licencia se considera que mantiene una
relacion conlos productos enlicencia.

El co-branding es una estrategia de marketing en la que dos o mas marcas se unen para de-
sarrollaruna colaboracion. Esta tactica permite aprovechar los puntos fuertes de cada marca
y crear sinergias que impulsen los productos o servicios de manera conjunta. Para desarrollar
una estrategia de co-branding exitosa, es importante: Asociarse con marcas que compartan
los mismos valores; Investigar el mercado y los stakeholders; Analizar los costos y beneficios
delaestrategiay establecerindicadores de evaluacion para medir el éxito.

Algunos ejemplos de co-branding son: El McFlurry de Oreo, El Milka Oreo, Senseo, la cafetera
de Marcillay Philips, EI BMW i8 y las maletas de Louis Vuitton, LEGO Super Mario y La linea de
labiales de L'Oréaly Balmain Paris.

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

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

» Numero de titulares de licencia. Sera importante para el titular de licencia saber cuantos
titulares mas se asignaran al servicio del territorio de licencia. También sera 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, enla base de todo acuerdo registrado de usuario
hay unadisposiciénestipulando que eltitulardelalicencianoutilizaralas marcas enproduc-
tos que no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciante. Las disposiciones sobre
el control de calidad estipularan que el usuario recibird confidencialmente todas las espe-
cificaciones, datosy conocimientos técnicos dellicenciante para podercumplirlas normas
prescritas de calidad. Lavigilancia de esta cldusula obligard normalmente al usuario a enviar
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productos de muestra allicenciantey 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.

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

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

Enelcaso delos contratos de publicacidn, el titular del derecho de autor no necesita nigene-
ralmente desea perder los derechos de autor, ni tampoco el derecho de controlar la publica-
cionde laobra. Enalgunas leyes sobre derechos de autor, que consideran los derechos patri-
moniales de autorinseparables de los derechos morales, puedeincluso no serposible asignar
elderecho delautorde publicarlaobra. Eltitulardel derecho de autor, al concertarun contrato
de publicacién, se limita generalmente a restringir el ejercicio del derecho ala obra que debe
publicarse,ylorestringe enlamedidanecesariaparaque el editor pueda utilizarla obra. Al mis-
mo tiempo, latitularidad de los derechos de autorno cambia, sino que sigue enpoderdelautor
odemastitulares delderecho de autor.

Por consiguiente, un contrato tipico de publicacién es una simple licencia concedida al editor
por el titular del derecho de autor. Una licencia tendrd utilidad para el editor si le permite tam-
bién protegerlaactividad editora contraterceros.

Enlaesferadelos derechos de autor, unalicencia se considera generalmente como una auto-
rizacion que el autoru otros titulares del derecho de autor (licenciante) dan al usuario de laobra
(al editor o demas titulares de la licencia) para que pueda utilizar la obra de manera conforme
conlas condiciones acordadas entre ambas partes.
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Debe concederse al editor una licencia que abarque todos los derechos necesarios para la
realizacion 6ptima de la publicacién prevista. En general, el editor adquiere unalicencia exclu-
siva (qQue concede un derecho exclusivo) para reproducir y publicar la obra en cuestion - o, si
procede, para proporcionarla, reproducirla o editarla traducida - en una edicién normal co-
mercial, que comprenda unnumero razonable de ejemplares.

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

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

Estos derechos subsidiarios pueden abarcar por ejemplo lo siguiente: el derecho de publica-
cidnpreviao consiguiente enlaprensade uno o mas extractos de la obra; derechos seriales - a
saber, el derecho de publicartodala obra o partes de ellaenuna o mas ediciones de un perioé-
dico orevista, antes o después de publicar la obra en la ediciéon normal comercial; el derecho
de leer extractos de la obra en emisiones sonoras o de televisidn; el derecho de incluirla obra
publicada o parte de ella en una antologia; el derecho de adaptar la obra para editarla como
libro de bolsillo o en ediciones de clubes de libro después de la edicién comercial normal. Los
editores amenudo piden al licenciante que, en el marco de los derechos subsidiarios, les con-
ceda también el derecho de conceder en licencia la reproduccion de la obra publicada me-
diante microfilmes u otras reproducciones reprograficas, para fines que superen los limites de
la utilizacidn leal permitida porlaley.

El editor puede también pedir el derecho de conceder enlicencia el almacenamiento de laobra
enunacomputadoraaccesible al publico. Tambiénlos editores pueden pediraltitulardelalicen-
cia que les autorice a conceder en licencia la reproduccidn de la obra en forma de grabaciones
sonoras, entre otras. Todos estos tipos de reproduccion se llaman en los contratos de publica-
cion “reproduccién mecanica” delaobra, ylos correspondientes derechos “derechos de repro-
ducciénmecanica’. Este término no debe confundirse conlanocionde “derecho musicalmeca-
nico” que es el derecho de reproducirunaobramusical enforma de grabacién sonora.

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

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

Enrelaciénconlatraduccion de obras se acuerda generalmente que “el editorrecibird una tra-
duccioén precisay fielhechaasu costa. Eltitulo de latraduccion esta sujeto ala aprobacién por
escrito del licenciante de los derechos de autor. Si se solicita, el texto definitivo de la traduc-
cionse someterd tambiénalaaprobacidondellicenciante”.

Enrelacion con determinadas formalidades requeridas como condicion para el pleno disfrute
de los derechos de autor de las obras publicadas, se estipula generalmente en los contratos
de edicién que se imprimira en la pagina del titulo un aviso adecuado de derechos de autor. El
aviso consiste enel simbolo ©, elafio de la primera publicacion delaobrayelnombre del titular
delos derechos de autordelaobra.

Enrelacién conladistribucion delos ejemplares publicados, amenudo se estipula que “el edi-
torrealizaraunapromocion eficiente delaobraacargosuyo”. Enlos casosenlos quelalicencia
nosehalimitadoaunasolaedicién, se afiade amenudo que “eleditorse ocuparade queellibro
esté continuamente disponible y de que las nuevas ediciones se impriman a su debido tiempo,
afinde satisfacerlademandareal”.
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57. ;Cuales son los elementos esenciales de
un plan de negocios para exportar?

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

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 plande exportacion. Alformularporescrito
un plan de negocios, laempresa se ve obligada a analizar todos los aspectos importantes,
tales como la demanda potencial de sus productos o servicios, qué tipo de competenciay
de obstaculos existen para su entrada en el mercado, si su producto o servicio se diferen-
ciarealmente de los que ya existen en el mercado o los mejora, los recursos necesarios, los
empleados cuya contribucidn es decisiva, las tecnologias apropiadas y las asociaciones
estratégicas, lamovilizacién de fondos, los costos iniciales previstos, las estrategias de co-
mercializacién, etc.

» Tener acceso a financiacion y ayuda iniciales. Los inversores y prestamistas precisan pla-
nes de negocios bien formulados y realistas. Estos no suelen serlo, y no sorprende por lo
tanto que cerca del 80 % de los planes de negocios que se presentan alos inversores e in-
cubadoras de empresas seanrechazados.

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

» Establecerunanorma o base de comparacion que permita evaluartodadecisionyresulta-
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 operacion comercial, la decisidon de exportar
debe contemplarse como una inversion empresarial a largo plazo mas que como un objetivo
de beneficios acorto plazo. Laelaboracion de unplaninternacional de negocios constituye un
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paso esencial para determinar si un producto estd listo para su exportacion, antes de asumir
elcompromiso de participar en un acuerdo comercial internacional. Un plan de negocios bien
preparado ayudara a la empresa a evaluar el potencial del producto enlos mercados interna-
cionales, facilitarala tramitacion de solicitudes de financiacion, y contribuira a decidir si existe
unmercado para el producto y qué costo tendra exportarlo.

58. ;Por qué esimportanteincluirala
propiedad intelectual en miplan de negocios?

Los conocimientos nuevos u originales y la expresidn creativa de ideas son los motores de las
empresas que tendran éxito en la denominada “Era del conocimiento”. Por lo tanto, la protec-
cion de dichos conocimientos y creatividad contra su divulgacién involuntaria o su uso no au-
torizado por parte de competidores es cada vez mas importante para desarrollar y mantener
unaventaja competitiva. Parala creacién de una empresa también son necesarios otro tipo de
recursos, como unared derelacionesy fuentes de financiacion. El sistema de proteccionde la
Plrepresentauna herramienta esencial para:

» Manteneralejados alos competidores desleales;

» Formalizar relaciones con empleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios
comercialesy clientes;

» Recaudarfondos.

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

» Existe unademanda parasuproducto enelmercado;

» Suproducto es superioralos productos delacompetencia, silos hay;

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

Lamayoriadelos empresarios aseguran que el producto que ofrecen esinnovador, Unico o su-
perioralo que ofrecensus competidores. ;Pero esacaso cierto? Siusted cree quelo es, tendra
que demostrarlo y una patente (o los resultados de una busqueda de patentes fiable) puede
ofrecerlamejorpruebade que suidea esunanovedad.

El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio pueden ser los elementos funda-
mentales que diferencian suproducto delos delacompetencia. Porconsiguiente, deberdele-
gir cuidadosamente el nombre comercial, lamarca o marcasy el nombre o nombres de domi-
nio que propongay exponeren su plande negocioslas medidas adoptadas pararegistrarlos.
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Asimismo, los inversores iniciales querran asegurarse de que el producto que usted propone
alaventano se basa, sin autorizacion alguna, en secretos comerciales, material protegido por
derecho de autor, patentes u otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otras
empresas, dado que esto podria provocarlaruina de su propio negocio en costosas actuacio-
nesjudiciales. En algunos sectores de alta tecnologia, el riesgo de violar los derechos de pro-
piedadintelectual de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversores pueden
mostrarsereaciosatomareseriesgo,amenos que usted puedademostrarles que no corrental
riesgo (porejemplo, mediante una busqueda de patentes o de marcas).

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

Enresumen, sila Pl esun activoimportante para sunegocio (es decir, si suempresa posee pa-
tentes o tecnologias patentables, dibujos o modelos industriales, secretos comerciales, mar-
casacreditadas, osiusted es el titularde los derechos patrimoniales sobre una obra protegida
por derecho de autor), debera constituir un elemento clave de su plan de negocios. Al pasar
revista alos activos de la empresay a sus oportunidades comerciales, hay que exponer tanto
los activos tangibles (fabricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles, pues en es-
tos ultimos reside cada vez mas la clave del éxito comercial de una empresa. Asi, toda prueba
de diligencia debida porsu parte enla gestidon de sus activos de propiedadintelectual serd sin
duda determinante para convenceralosinversores del potencial que ofrece suempresa.

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

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

Una auditoria de Pl es una herramienta para identificar sus posibles activos de PI. Preferible-
mente, la auditoria debe ser realizada por auditores profesionales de PI, pero, por lo general,
una auditoria preliminar puede llevarse a cabo en el dmbito interno, dentro de suempresa.
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Alllevar a cabo una auditoria de Pl, puede haceruninventario de sus posibles activos, lo que le
ayudara a:

» Descubriractivos no utilizados o infrautilizados.
» Determinarlatitularidad de esos activos.

» DeterminartodaamenazarelacionadaconlaPl(asaber, lainfraccion de derechos de Pl por
suparte o porparte de terceros).

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. jHa 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?

» Debida diligencia. ;Es suempresa titular o posee una licencia para utilizar todas las tecno-
logiasrequeridas parasus productos? ;Esta suempresainfringiendolos derechos de Pl aje-
nos o cabela posibilidad de que los infrinja?

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

» Ejerciciodelosderechos. ;Sabeustedsialguienestainfringiendo susderechosdePI? ;De-
beria usted adoptar medidas para detener o impedirlainfracciéon?

Diferentes tipos de auditoriadelaPI

Una auditoria de la Pl estard adaptada a las necesidades precisas de suempresa, pero en ge-
neral esta disefiada paraidentificaractivos de Pl existentes, garantizarla proteccidénadecuada
(como los conocimientos técnicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revi-
sarsistemas parala gestioncontinuadelos activos de Pl, desde su creacién hasta su extincion.
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Figuranacontinuacionejemplos delas diferentesformas enque puede realizarse una auditoria
sobre Pl

» Auditoria general: Una empresa naciente deseard generalmente obtener la proteccién
apropiadaparasustecnologias esencialesy/u otros activos de Pl. Establecer sistemas para
identificarla Pl enuna etapa temprana de la vida de una empresa puede también aumentar
los beneficios que obtengade suPl.

» Auditoria motivada por acontecimiento concretos: también llamada auditoria sobre la de-
bidadiligenciaenrelacionconlosactivosde Pl. Selleva acabo para analizarelvalory el ries-
godelosactivos de Plde unaempresa. Suele recurrirse ala auditoria motivada poraconte-
cimientos concretos, en el contexto de fusiones o adquisiciones y de empresas conjuntas;
antes de realizar una transaccién financiera relativa a cuestiones de Pl, como una oferta
publica inicial; cuando se lanza un nuevo producto o servicio; al examinar la concesion de
licenciasdePl;y encasos de quiebray despidos.

Auditoria de caracterlimitado: Se trata de la auditoria de Plcon el alcance mas reducido. Es de
naturaleza situacionaly suele recurrirse a ella parajustificaruna posicionjuridica o lavaloracion
de unactivode Plconcreto. También puede llevarse a cabo en el contexto de: rotacion de per-
sonal; presentacion de solicitudes de Pl en el extranjero; antes de dar el salto al comercio elec-
trénico; cambios enlalegislaciony enla practica de Pl; procedimientos de “habitacion limpia”
(mediante los que se procura evitarlainfraccion de material protegido porderecho de autorde
untercero); y preparacién de unlitigio.

Herramienta de la OMPI de Diagndstico de la Propiedad Intelectual: https://www.wipo.int/es/

web/wipo-ip-diagnostics y https://www.wipo.int/sme/es/ip-audit.html

La herramienta de diagndstico de Pl le ayuda a reconocer los activos de propiedad intelec-
tual de suempresay genera automaticamente uninforme coninformacién basica sobre cémo
gestionardichos activos.

60. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual enlainvestigacion de 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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La investigacion de mercado comprende todos los métodos que utiliza una empresa para de-
terminar qué mercados extranjeros tienen las mejores posibilidades para sus productos. Los
resultados de esta investigacioninforman ala empresa sobre los mayores mercados existentes
para sus productos, los mercados de crecimiento mas rapido, las tendencias y perspectivas de
mercado, las condicionesy practicas del mercadoylas empresasy productos competitivos.

¢Como puede ayudarle la Pl durante suinvestigacion de mercado?

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy Utiles durante su
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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61. ;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 ahorrdandose pagaraunintermediario;y

» Desarrollaunarelacién 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.

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:
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» Puede concentrarse enlaproducciénsintener que aprendertodoslos aspectos técnicosy
juridicos de laexportacién;y

» Sebeneficiadelaexperienciay competencia profesionales delintermediario.

Losinconvenientes son:

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

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

En el caso de la exportacionindirecta, esimportante dejar clara la titularidad de los derechos
de Plenlos mercados de exportacion para evitar controversias en una etapa posterior.

También hay otras opciones para una empresa que desea exportar, por ejemplo, las empresas
mixtas, laconcesion de licenciasylaproduccién 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, producciény comercializacién. El contrato de
asociacion definira 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-
seguiruningreso facilenelmercado.

Concesion de licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar
sus derechos de Pl, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, mar-
cas, derechos de autor, o conocimientos tecnoldgicos protegidos como secreto comercial,
aunaempresa extranjera porunatasaunica oregalias. La concesion de licencias ofrece unin-
greso rapido a otro mercado. Se permite la inversion de capital, y larecuperacion se realiza en
generalmas deprisa, perola concesiénde licencias supone perder el control de la produccién
y comercializacion, y compartirinevitablemente los conocimientos tecnoldgicos con el titular
delalicencia, amenos que esto esté explicitado en el contracto.

Produccidn en otro pais. Unaempresatalvezquierainstalaruna planta de fabricacionenunmer-
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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62. ;Puede un comprador que haya adquirido
mis productos protegidos porlaPlenun
mercado extranjero reimportarlos y venderlos
en el mercado nacional? ;Puedo impedir esa
actividad? ;Como afecta eso mi estrategiade
exportaciony determinacion de precios?

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

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

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

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

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

Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplicaalmenos dentro del mar-
codelmercadonacional. Siusted deseamantenerelcontrolde actividades posteriores,comola
reventa, alquiler o préstamo, es aconsejable que conceda unalicencia de sus derechos de Pl en
lugar de vender el producto. Esto eslo que suele suceder conlos programas informaticos.
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Ademas, la mayoria de los paises han puesto limite a la “doctrina de la primera venta” impi-
diendo que los compradores de, por ejemplo, cintas de audio o video, CD y DVD, las alquilen,
arrienden o presten con beneficios comerciales directos o indirectos. Hay un debate sobre si
debiera prohibirse el préstamo de todas las obras digitalizadas.

Agotamiento internacional

El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto
protegido porla propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos de propiedad inte-
lectual sobre ese producto. La cuestion pasa a ser pertinente en los casos de la denominada
“importacionparalela”. Laimportacionparalelaeslaimportaciéonde productos fueradelosca-
nales de distribucién negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido
mediante Pl. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una
conexidoncontractual conlaparte que efectialaimportacionparalela, aveces se describenlos
productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a
engano, 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 propiedadinte-
lectual. Pueden estarenvasados o etiquetados de forma distinta.

Basandose en el derecho de importacion que un derecho de propiedad intelectual confiere
a su titular, cabe la posibilidad de que este Ultimo se oponga a dicha importacién o reimpor-
tacion con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado
independientes. No obstante, silacomercializacién del producto en el extranjero por parte del
titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, dalugar alagotamiento
de todos los derechos de propiedad intelectual en el &mbito nacional, también se produce el
agotamiento del derecho de impedirlaimportacion. Enresumen, el titular de los derechos de
Plno puede oponerse alaimportacion del producto a otro pais nia sureimportacion al pais de
origen donde se comercializd por primera vez.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcién del
concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importa-
cion. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar la
explotacion comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su
consentimiento, siempre quelos productos siganestando enelmercadonacional. No obstan-
te, el titular de los derechos de Pl (o su licenciatario autorizado) todavia podria oponerse a la
importacién de productos originales comercializados en el extranjero, o exportados del mer-
cadonacional,sobrelabase delderechodeimportacion. Enelcaso delagotamientoregional,
tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por el titular
delos derechos o consuconsentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de pro-
piedadintelectual sobre dichos productos, no sélo a escala nacional, sinoentodalaregion. Ya
no puede haber oposicién alas importaciones paralelas dentro de la regién sobre la base de
los derechosdePl, perosipuede haberlaenlafronterainternacionaldelaregioncon paises ex-
teriores ala misma. Siun pais aplica el concepto de agotamiento internacional, los derechos

111277/



La clave parala Propiedad Intelectual

de propiedadintelectual se agotanunavez que el producto hasido vendido poreltitularde los
derechos o con su consentimiento en cualquierlugar delmundo.

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

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

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

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

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

» Lo cercaque esté ellanzamiento del producto;

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

» Laprobabilidad de que otros desarrollen independientemente copie o imiten las caracte-
risticas técnicas, el dibujo o modelo ola marca de su producto;

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

Si solicita la proteccion demasiado pronto

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

Sisolicitala 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 concesién (como las patentes,
marcas y dibujos o modelos industriales) se aplica un principio muy sencillo en la mayoria de los
paises: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina
sistema del “primer solicitante”. Porlo tanto, esperar demasiado tiempo puede significar que otra
persona, gue ha estado trabajando en el mismo problema técnico y ha encontrado una solucion
idéntica o semejante, puede solicitar proteccidn para la misma invencion antes de que usted o
hagay obtenerlos derechos exclusivos. Del mismo modo, en el caso de las marcas, sumarca en
generalno podraregistrarse si se consideraidéntica o similaraunamarca protegida por otros.

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

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando
ya ha solicitado la proteccion en el mercado nacional. Esto 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

5 Algunos paises prevénunplazo 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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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
quiza se considere que no cumplen el requisito de novedady no se concedan.

El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas practicas al solicitante que desea ob-
tener proteccion en varios paises, pero también establece una fecha limite clara. Las ventajas
practicas consisten en que no se exige la presentacidn 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 o
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 de interésy 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 de las 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 paisesessuperior. Sinembargo, sise solicitalaprotecciénde patente utilizando el sis-
tema del PC, hay 18 meses mas (ocho meses en algunos paises) para decidir en qué paises
deseaobtenerlaproteccion.

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

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

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestion de elegirel momento adecuado parala solicitud o registro también se plantea con
los derechos de autor enlos paises en que se dispone de registro. Al existir ventajas practicas
considerables pararegistrarlos derechos de autor cuando exista esa opcién, es muy aconse-
jable hacerlolomas pronto posible (preferentemente antes de comenzara exportarel produc-
to protegido). Ademas, paradeterminados productos también es muy recomendableregistrar
sus obras protegidas mediante derechos de autor conuna sociedad de gestidn colectiva.

Siestolohahecho ensupropio pais, es probable que suorganizaciénnacional de gestion colec-
tiva tenga acuerdos con sus contrapartes de otros paises para garantizar una distribucién equi-
tativadelasregaliasrecabadasporlasobras de susmiembros protegidas porderechos de autor.
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64. ;Como proteger mis derechos de
propiedad intelectual en el extranjero?

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

La vianacional

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

La viaregional

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

» LaOrganizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficinaregional de propiedad
intelectual de los paises africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los
modelos de utilidad, lasindicaciones geograficas, las marcas, los dibujos o modelosindus-
trialesy, proximamente, esquemas de trazado delos circuitosintegrados):http://www.oapi.
int/index.php/fr/.

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

» La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux (para la
proteccién de las marcasy los dibujos o modelosindustriales en Bélgica, los Paises Bajos y
Luxemburgo): https://www.boip.int/en.

¢ Losparrafos que figuran a continuacién serefieren a patentes, marcasy dibujos o modelosindustriales. Para obte-
nerinformacionsobrelaprotecciéondelos derechos de autoren el extranjero.
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» La Oficina Eurasiatica de Patentes (parala proteccion de patentes en paises de la Comuni-
dad de EstadosIndependientes): www.eapo.org.

» La Oficina Europea de Patentes (para la proteccion de patentes en todos los paises parte
enlaConvenciéon Europea de Patentes, actualmente 27 paises). Puede obtenerse masinfor-
macioénenwww.european-patent-office.org.

» La Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO):https://www.euipo.eu-
ropa.eu/en
» La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperaciéon de los Estados Arabes del Golfo

(parala proteccion de patentes en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait,
Omany Qatar): http://www.gccpo.org.

La viainternacional

Los sistemas de presentacion y registro internacional administrados por la OMPI simplifican
considerablemente el proceso de solicitar la proteccion de la propiedad intelectual simultanea-
mente enun gran numero 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-
sentacion internacional no sdlo facilitan el proceso, sino que, en el caso de las marcas y los di-
bujos o0 modelos industriales, reducen considerablemente los costos necesarios para obtener
proteccioninternacional (en el caso de las patentes, el PCT le da a su empresa mas tiempo para
analizar el valor comercial de su invencién antes de pagar tasas nacionales en la fase nacional).
Los sistemas de proteccion internacional administrados por la OMPI incluyen tres mecanismos
de proteccion diferentes paralos derechos especificos de propiedadindustrial.

» Sistema para la presentacion internacional de solicitudes de patentes establecido me-
diante el sistema del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), es el sistema
mundial parala presentaciéon multiple y simplificada de solicitudes de patentes.

» Registrointernacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid.

» Depésitointernacional de dibujos y modelosindustriales establecido mediante el Arreglo
de LaHaya.

65. ;Cual es la forma mas sencilla de solicitar
la proteccion de patente en varios paises?

¢Desea usted proteger suinvencion envarios paises? En ese caso, deberia considerarlas ven-
tajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, us-
ted puedesolicitarlaprotecciénde patente paraunadeterminadainvenciéon simultdneamente
entodoslos paises que sean Parte Contratante enel PCT.
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Unaventajaimportante del PCT es que se dispone de 18 meses mas, es decirun 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
obtenerproteccidnenellos. De este modo se aplaza el pago de las tasas nacionales de solicitud
y delos costos de latraduccidn enlos correspondientes idiomas nacionales, lo cual ofrece alos
solicitantesun margen de maniobra de hasta 30 meses. Alalarga, habra que sufragarel costode
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 ahorraratodoslos 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 México 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);

M

La solicitud tiene efecto entodoslos Estados Contratantes del PCT;

M

Elidiomayelformato delasolicitud pueden serlos mismos que los de la solicitud presenta-
daenelpropio pais del solicitante;

M

Elsolicitante gana tiempo para explorarlas posibilidades comerciales de suinvencion.

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

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

Puede presentar una solicitud internacional envirtud del Sistema de Madrid una persona fisica
o juridica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, que esté domi-
ciliado o tenga la nacionalidad en un pais que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid’
México hace parte del Arreglo.

Unamarcapuede serobjeto de unasolicitudinternacional sdlo sise haregistradoya (o sila soli-
citudinternacional serige exclusivamente porel Protocolo, cuando se ha solicitado suregistro)
enlaoficinade marcas de México conla que el solicitante tiene larelacion necesaria, denomi-
nada oficinade origen.

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

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

Tasas del Sistema de Madrid
La presentacionde la solicitudinternacional esta sujeta al pago de las tasas siguientes:

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

» Unatasadedesignacionestandarde 73 francos suizos o unatasade designaciénindividual
cuya cuantia determina el pais de que se trate para cada pais designado;

» Unatasasuplementariade 73 francos suizos porcadatipo de productoy servicio que exce-
dadeltercero, (sinembargo, no se aplicantasas suplementarias cuando entodoslos paises
designados deba pagarse unatasaindividual).

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

’Ademds, envirtud del Protocolo, también puede presentaruna solicituduna persona que tengalanacionalidad, esté
domiciliada o poseaun establecimiento comercialrealy efectivoenunestado Miembro que sea parte contratanteen
el Protocolo (como una organizacionintergubernamental). Sibienenlaactualidad no hay ninguna organizacioninter-
gubernamentalmiembro del Protocolo, el Protocolo prevé que las oficinasregionales de Plsean miembros.
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Enprincipio, toda denegaciéndebe comunicarse no mas tarde delos 12 meses contados des-
delafechaenquese notificdladesignacionenlaoficinacorrespondiente. Sinembargo, cuan-
dounpaisdesignado envirtuddel Protocolo presentaunadeclaraciéneneste sentido, el plazo
limite se amplia a 18 meses. Esos paises pueden también pedir que la denegacidn basada en
una oposicidon se comunique después de haber vencido el plazo limite de 18 meses, siempre
que la oficina correspondiente haya notificado ala Oficina Internacional esta posibilidad den-
tro del periodo de 18 meses.

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

67. ;Como pueden protegerse los dibujos o
modelos industriales en varios paises?

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

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

» Ununico depdsito “internacional”;

» Enunsoloidioma(inglés o francés);

» Pagandoununico conjunto de tasas;

» Enunadivisa;

» Presentandolasolicitudenunaoficina(yaseadirectamenteenlaOficinalnternacionaldela OMPI
0, endeterminadas circunstancias, a través de la oficina nacional de un Estado contratante).

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depdsito internacional goza, en cada uno de los
paises interesados que no haya denegado la proteccidn, de la misma proteccién que la legis-

lacion de ese pais concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que,
encircunstancias determinadas, una oficinanacional haya denegado expresamente la protec-
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cién. El depdsito internacional es por lo tanto equivalente a un derecho nacional en cuanto al
alcance de su protecciony al ejercicio de sus derechos. Almismo tiempo, el depdsito interna-
cionalfacilitaelmantenimiento delaproteccion: deberenovarse unlnico depdsitoyrealizarse
untramite sencillo pararegistrar cualquier cambio, por ejemplo, de titular o de direcciones.

68. ;Es validala proteccion de derechos de
autor en el ambito internacional?

Elderecho de autoren simismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra
creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con
arreglo al Convenio de Berna para la Proteccidén de las Obras Literarias y Artisticas, las obras
literarias y artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad en los paises parte en ese Con-
venio. Esto se aplicatambién a todos los miembros de la Organizacion Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protec-
cionde derecho de autorcomo lo hay paralas patentes, marcasy dibujos o modelosindustria-
les. Sinembargo, muchos paises tienen una oficinanacional de derechos de autory algunasle-
yesnacionales prevén elregistro de obras con el objeto, porejemplo, deidentificary distinguir
los titulos delas obras. Enelcaso de México serige porel sistemainternacional de derechosde
autor, que permite acada pais aplicarelrégimenmundial de derechos patrimonialesy morales.

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

Cuénto mas valiosos sean los activos de Pl de su empresa, mayor la posibilidad de que otros
quieran utilizarlos, preferentemente sin pagar nada. ;Tiene usted una estrategia para impedir
que esto suceda? ;Qué haria usted si, a pesar de sus mejores esfuerzos, alguien imita, copia
oinfringe los derechos de Pl de su empresa sin su autorizacion? ;Qué opciones tiene? ;Cémo
sopesaralos costosy ventajas de las diferentes alternativas? ;O simplemente acudira corrien-
do alostribunales?

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

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

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

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

Cuando tengaunaideaclaradelos hechos, céntrese enlos costosy ventajas de surespuesta.
Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones quiza sea aconsejable actuar lo mas
rdpidamente posible enlugar de esperar demasiado tiempo.

Seindicanacontinuacién algunas de sus opciones:

» Tieneustedlaopciénde “ignorar” laviolacién de los derechos de Pl de suempresasila pérdi-
dadeingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Silamag-
nitud de lainfraccidn es ya considerable, o lo sera 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 dafiosy perjuicios que puede razonable-
mente esperarobtenerdelaparteinfractora, acuanto ascenderanlas costas delabogadoysi
es probable quelasrecupere en el caso de que ladecision finalle resultafavorable.

» Sitiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo,
un contrato de concesion de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una clausula
de arbitraje o de mediacidn. Es prudente incluir una disposicién especial en los contratos
para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediacién, evitando de este modo
onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solucién
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de controversias, como el arbitraje o la mediacidn, incluso si no hay una clausula indicativa
en el contrato o sino hay siquiera contrato, siempre que ambas partes asilo convengan.

» 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.

» Siseenfrentaustedaunasituaciéndeinfracciéndeliberada queincluya, en particular, la falsi-
ficaciony la pirateria, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades encargadas
de hacerrespetar laley, en México es el IMPI quien cuenta con la autoridad legal para admi-
nistrar el sistema de propiedad industrial en todo el pais, quien puede sorprender al infrac-
tor en sus locales comerciales e impedir la infraccion, preservando las pruebas pertinentes
enrelacion conla presuntainfraccidén. Ademas, las autoridades judiciales competentes pue-
den obligar al infractor a que le comunique la identidad de terceras partes implicadas en la
producciény distribucion de los productos o servicios infractores, asicomo de sus redes de
distribucion. Como medida disuasoria eficaz de lainfraccidn, las autoridades judiciales pue-
den, previa solicitud de suempresa, dictaminar que se destruyan los productos infractores o
sevendan almargen de lasredes comerciales sin ningun tipo de compensacion.

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

En cualquier caso, cuando parece existir una infraccidon o una controversia, antes de adoptar
medidas oficiales, seria prudente pedirelasesoramientojuridico de un profesional competen-
te en Pl para evaluar con mayor exactitud la opcidon mas favorable para su empresa, al menor
costo posible. También puede serimportante que registre sus derechos de Pl con las autori-
dadesaduaneras, pagandolas correspondientestasas, silos objetos falsificados o pirateados
proceden de otro pais.
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70.;Por qué debo ejercer mis derechos de
propiedad intelectual? ;Quiéen es responsable
de ejercerlos en caso de infraccion?

¢Por qué deben ejercerse los derechos de P1?

El principal objetivo de obtener la proteccion de Pl es permitir que su empresa coseche los
frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados. Los derechos de Pl de 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 gjerciciolos derechos de Ples esencial para suempresa paralos fines siguientes:

» Conservarlavalidezjuridica de sus derechos de Pl ante la autoridad competente;

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

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

:Quién esresponsable de hacer cumplir los derechos de PI?

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

No obstante,incumbe alosgobiernosnacionales o estatales crearinstituciones que facilitenla
observanciadelos derechos de Pl. Los érganosjudicialesy, en algunos casos, administrativos
como las oficinas de Pl o las autoridades aduaneras son instituciones gubernamentales que
puedentener que abordar casos deinfracciéon o de falsificacion.

Cuando existen medidas enla frontera paraimpedirlaimportacién de productos de marca fal-
sificados o productos protegidos porelderecho de autorpirateados, las autoridades aduane-
ras desempenan una funcion principal en lo tocante a la observancia de los derechos de Plen
la frontera o fronteras internacionales de su pais. De conformidad con las disposiciones de la
legislacidonaplicable, las autoridades aduaneras debenemprenderacciones por propiainicia-
tiva, porsolicitud del titular del derecho, o ejecutar érdenes de los tribunales.

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

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

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

Eltitular de los derechos puede pedirla asistencia de las autoridades aduaneras presentando avi-
sosrelativos a sus marcas y mercancias protegidas porlos derechos de autor, en general después
de pagar una determinada tasa. Cuando las autoridades aduaneras reciben un aviso pueden de-
tener copias no autorizadas de mercancias de marca o de mercancias sujetas a la proteccién de
los derechos de autor. Enlamayoriade los paises, el titular de los derechos tiene que presentaruna
demanday suministrartodoslos pormenoresrelativos ala consignacion, cadavez que el titular tie-
ne motivos paracreerque se estanimportando mercancias pirateadas o falsificadas. Enelcasode
México recientemente ha sido la noticia no sélo la confiscacion de la mercancia, sino también de
losinmuebles donde serealizd porreiteras confiscaciones previas de mercancia.

Las autoridades aduaneras pueden detenermercancias objeto de aviso durante un periodo de
hasta 10 dias habiles. Los avisos son validos durante un plazo especificado, después del cual
sonrenovables, o hasta que expira el plazo de protecciénde los derechos de autor o el registro
de la marca. Durante este plazo, el importador puede también pedir a los tribunales que dic-
taminen de que las mercancias no infringen la obra protegida mediante marca o derechos de
autor, o que no estanincluidas en el aviso.

Silas autoridades aduaneras descubren que se hanimportado mercancias supuestamentein-
fractorasy no hay aviso aplicable, puede informarse a los titulares de los derechos (si son co-
nocidos)sobrelaimportaciényrecomendarles que presentenunaviso alas autoridades adua-
neras dentro de un determinado plazo.

Se pedira siempre al titular de los derechos que rellene un formulario de indemnizacion para
costearlos gastos en que puedan incurrir las autoridades aduaneras (como almacenamiento,
transporte y costosjudiciales) al ejecutarlos avisos.
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Cuandosedetienenmercancias,lasautoridadesaduanerasnotificanalostitularesdelosderechos
para que éstos puedan determinar silas mercancias estan pirateadas o falsificadas. Solamente en
los Estados Unidos son las mismas autoridades aduaneras las encargadas de realizar esta deter-
minacion. Durante el periodo de detencion, los titulares deben decidir también sillevaran a cabo
actuaciones para demostrar que las mercancias estan infringiendo sus derechos, aunque puede
concederse un plazo de 10 dias mas en algunas circunstancias si se aportan motivos pertinentes
al solicitarlo. Las mercancias sospechosas estaran detenidas por las autoridades aduaneras a la
esperade ladecision deltribunal. Siel titular no incoa acciones judiciales en el plazo de 10 dias, las
autoridades aduaneras estan obligadas a devolverlas mercancias alimportador.

LaprotecciondelaPlesuntemacomplejo, porlo que quizéd desee usted considerarla posibili-
dad de obtenerasesoramiento especializado de abogados de PI, antes de presentar un aviso.

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

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

Enmuchos casos, entablarunlitigio enuntribunal que seacompetente parajuzgar sucaso, resul-
tariaelmodo mas oneroso de hacer frente aunainfraccion, especialmente cuando los derechos
de propiedad intelectual de su empresa hayan sido infringidos por varios “competidores” enla
misma o en distintasjurisdicciones. En dicho caso, suempresa debera hacer valer sus derechos
endistintos lugaresy ante distintos tribunales. Por ello, es prudente considerar la posibilidad de
que surjaunacontroversiay prever medios parasusolucionenelmomento deredactarelcontra-
to original. Deberia considerarse la posibilidad de utilizar un mecanismo alternativo de solucién
de controversias - normalmente el arbitraje o la mediacién - que puede ser menos costoso y
mas expeditivo que un pleito ante los tribunales. La remision al arbitraje y la mediacion se reali-
za por consenso. En el caso de México El Instituto Nacional del Derecho de Autor de México (IN-
DAUTOR) Yy el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (Centro de la OMPI) ofrecen reuniones
de mediacidny conciliacion enlinea pararesolver controversias de derechos de autor.

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
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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.

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI®

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI es un proveedor de solucién de controversias
neutral, internacional y sin fines de lucro que ofrece opciones rapidas y eficaces en funcion
de los costos parala solucién de controversias sin recurrir ala via judicial. Los procedimientos
de mediacion, arbitraje, arbitraje acelerado y decisidn de experto ofrecen a los particulares
un mecanismo extrajudicial para solucionar eficazmente sus controversias nacionales o trans-
fronterizas en materia de Ply tecnologia. El Centro de la OMPI también es el lider mundial enla
prestacién de servicios de solucién de controversias en materia de nombres de dominio bajo
la politica UDRP diseflada porla OMPI. Contacto https://www.wipo.int/amc/es/

8ElCentroprestaserviciosrelacionados con:

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

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

Las controversiasrelativasanombres de dominio (https://www.wipo.int/amc/es/domains/ y

Otrosservicios especializados paralasoluciénde controversias (https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/).
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73. ;Es preciso que obtenga una valoracion
de mis derechos de propiedad intelectual?

Lapropiedadintelectual se consideracadavezmasunactivoempresarialyuninstrumento que
puede contribuir mucho al éxito de laempresa. Elhecho de que las empresas puedan obtener
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. Es importante tener en cuenta que como se menciond arriba, el pre-
cio depende de varias condiciones; de lainformacién de consumidory de las condiciones del
mercado presentes y futuras entre otras, por ello la estimacion del valor de los activos de Pl
permite tomar decisiones mas conscientes que contemplantemas de incertidumbre.

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?

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

» ;Quémeétodo devaloraciéndebera emplearse?

Consideraciones para tener en cuenta en la valoracion de su Pl

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de PI
tienen una funcién importante en el ejercicio global de la valoracion. Una proteccion amplia-
mente distribuida (proteccion en varios paises) puede aumentar el valor de un producto. Sin
embargo, esto también dependera de la forma en que el evaluador perciba la robustez de los
mecanismos de observanciadelaPlenlos paisesimplicados.
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Laobservanciadelapropiedadintelectual (Pl)es elactode emprenderaccioneslegales cuan-
do se haninfringido los derechos de Ply los secretos comerciales. El objetivo es ponerfinala
infraccidn, evitarnuevasinfraccionesy repararlos perjuicios causados.

Los derechos de Pl son activos valiosos para las empresas y los particulares, ya que permiten
protegerideas innovadoras, soluciones tecnoldgicas, marcas y obras creativas. Es menester
recordar que la mera obtencién de derechos de Pl no puede garantizar que no se infrinjan. La
observancia de esos derechos de Pl es crucial para que los innovadores, los empresariosy los
creadoreslogren sus objetivos.

El nivel de codificaciony la forma eficaz en que puede utilizarse la informacion codificada in-
corporadaen el producto puedeninfiuirtambién enlavaloracion.

También puede aumentar su valor el hecho de que resulte muy dificil infringir los derechos de
Pl del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos o sustitutos (son bienes
que pueden reemplazar a otros y satisfacerla misma necesidad del consumidor, es decir, son
productos que compiten entre si en el mercado) que también estdn muy protegidos por la Pl
podria afectar negativamente el valor de un producto.

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.

74. ;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, por ejemplo:

» administraciéninterna de sucarteradePlI,

» concesidndelicencias,

» fusiones oadquisiciones,

» cesion(venta)de activosdePl,

» comprade activosdePI,

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

» obtenciéndefondos,

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

Los motivos concretosy los tipos de activos de Pl que se evaluaran pueden influir bastante en
elmétodo de valoracidn utilizado.
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Elvalor de un activo de Pl quiza difiera segun el método utilizado. También influyen en la elec-
ciondelmétodo de valoracion otros factores, como la experienciay la existencia de datos que
permitan usarun método determinado.

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

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

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

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

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

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

» Método basado enelcosto. Este método trata de evaluarlos beneficios futuros delos acti-
vosdelaPlcalculandolacuantianecesariapara sustituirelactivo de Plen cuestion. EIméto-
dobasado enelcosto puede aplicarse también en sus variantes:
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® 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 determinacidon de la
tendencia historica del costo). Sino hay una buena contabilidad, los costos de repro-
duccion pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos y gas-
tos necesarios para crearun activo similar.

e Costo de sustitucion. La cuantia necesaria para adquirir activos de Pl de la misma uti-
lidad. La depreciacion del activo de Pl debe deducirse del costo de reproduccién o
sustitucion 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 relacio-
nados con activos intangibles, como programas informaticos, dibujos de ingenieria,
disefios de envasado y redes de distribucion. A menudo se utiliza para complemen-
tar el método basado enlos ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy
posible acabar obteniendo resultados engafosos. Esto se debe, en la mayoria de los
casos, aque el costorelacionado con el desarrollo de un producto no esta necesaria-
mente relacionado con su valor. Y es especialmente obvio en |lo referente a activida-
desdeinvestigaciony desarrollo.

» Métodobasadoenelmercado. Sistemabasadoenloqueunterceroestariadispuestoapa-
garparacompraro arrendarun activo de Pl. Puede utilizarse también como un complemen-
to delmétodo basado enlosingresos. Sinembargo, hay que sefalar que algunas empresas
lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilizacidén de informacidn de
mercado. Elinconveniente del método es que no orienta sobre cdmo enfocar las caracte-
risticasindividuales de unatransaccidén determinada. Aligual que otros métodos de valora-
cion, tiene tambiénlas siguientes variantes:

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

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

» Métodos basados en la valoracion de opciones. Suelen utilizarse en la valoracién 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
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Black-Scholes, Montecarlo, el Technology Risk-Reward Units (TRRU), Montecarlo, y Paridad
Put-Call El valor de una opciéon se compone de dos partes: el valorintrinseco y el valor del
tiempo. Cuando se suman, le danel “valordelaopcion”.

Elprincipalinconveniente de los métodos basados en opciones es surelativa complejidad.
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76. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual a financiar mi empresa?

Lamayoria de las empresas necesitan capital para expandirse, crecery, aveces, sobrevivir. Sin
embargo, alahorade encontrarfinanciamiento, pocas empresas recurren auno de los activos
mas valiosos que poseen: su propiedadintelectual.

Estabrechafinanciera supone unobstaculo parael éxito de lasempresasy parala prosperidad
de nuestras economias. Lafinanciacionrespaldada poractivosintangibles podria ayudarare-
ducir esta brecha. Las creaciones e inversiones de las empresas tienen un gran valor cuando
estan protegidas porla propiedad intelectual (Pl). El uso estratégico de estos activos intangi-
bles podria abrirnuevas perspectivas paralas empresasricas en este tipo de activos.

Gobiernosyempresasestanexplorando distintasiniciativasy solucionesparamejorarelacce-
so alafinanciaciénbasadaenlapropiedadintelectual.

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

Alefectuarunaevaluacidndelasolicitud de capital o de préstamo, elinversor(ya seaunbanco,
una institucion financiera, un inversor de capital de riesgo o un inversor situado al margen de
las estructuras de financiacién oficiales), evaluara si el producto o servicio ofrecido por suem-
presa tienen un verdadero potencial de comercializacion. Al evaluar un plan de negocios o de
exportacion elinversor examinara que:

» Latecnologiano esté yadisponible enelmercado (almenosno aun 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 inversidn de los inversores de capital de riesgo sera preciso
presentaruna estrategia de Plsdélida, condocumentacién sobre solicitudes de derechos dePI,
informacion sobre blUsquedas 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 produccion creadora o lasin-
novacionesrelacionadasconlos productos 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.

Asi pues, es importante poseer activos de propiedad intelectual para convencer a inversores o
prestamistas de las oportunidades de que goza la empresa parala comercializacién del producto
oservicioencuestidon.Enalgunos casos, unaunicapatente conungranvalorcomercial puede abrir
las puertas avarias oportunidades de financiacion.
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Los diferentes inversores o prestamistas evaluaran sus activos de propiedad intelectual de dis-
tintas maneras y otorgaran distintos grados de importancia a los derechos de propiedad inte-
lectual. 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 poseen
una cartera de valores de propiedad intelectual bien administrada, aunque haya, incluso en los
paises desarrollados, numerosos problemas que surgen al tratar de establecer garantias reales
basadas enlapropiedadintelectual.

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

La practica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad
intelectual es un fendmeno reciente, que sdlo se ha desarrollado realmente en algunos paises
y en algunos mercados muy especificos.

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

En la actualidad, los mercados para la emisidn de valores basados en activos de propiedad
intelectual son reducidos, ya que el conjunto de compradores y vendedores es limitado. El
mercado prefiere en general activos tangibles que activosintangibles. Los mercados de PIno
estan suficientemente desarrollados, las técnicas de valoracién de Pl no son todavia bastan-
te precisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza. Ademas, la Pl
(especialmente las patentes) exige en general un conocimiento especializado en un campo
tecnoldgico determinado para que pueda comprenderse y explotarse adecuadamente, y a
menudo los prestamistas carecen de tales conocimientos.

Amedidaquelapropiedadintelectual generamayores movimientos de efectivo, se crearanmayo-
res oportunidades para ese tipo de practicas. La evoluciéon delmercado ya esta mejorandola cali-
dadycantidaddeinformacidndisponible tanto paraprestatarios como prestamistas. Porejemplo,
cadavezhay masempresas de base tecnoldgica, sobre todo ensectores comolabiotecnologiao
lainformatica, que confian en sus derechos de Pl como sus principales activos y fuentes de ingre-
sos. Delmismomodo, estdaumentandolacuantiatotal deingresos porlicenciasy elusoresultante
delosflujos deregalias procedentes delaslicencias se utilizan para determinarelvalor delaPlI.

Yahayvariasempresas estatales de capital deriesgo que comienzanaaceptarlosactivos de Pl
como garantia colateral paralafinanciacion deriesgo.
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78. La propiedad intelectual en el comercio
electronico?

La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrénico, la venta de pro-
ductos y servicios basados en Pl y en la concesién de las licencias de Musica, imagenes, fo-
tos, programas informaticos, disefios, médulos de capacitacion, sistemas, etc., son objeto de
comercio electrénicoy el principal componente de valor es la Pl. La Pl también esimportante
porquelos elementosvaliosos que se comercianporInternet deben protegerse, utilizando sis-
temas tecnoldgicos de seguridad y normas de Pl; de otra manera podrian ser hurtados y ello
podria causarladestruccidénde unaempresa.

Los sistemas que dan vida a Internet -los programas informaticos, las redes, disefos, circui-
tosintegrados, encaminadoresy conmutadores, lainterfazde usuario, etc.- sonelementos de
Ply se protegen a menudo mediante derechos de PIl. Las marcas son una parte fundamental
del comercio electrénico, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el buen
nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, estan todos protegidos por
las marcasy elderecho de competencia desleal.

No hay duda de que hoy por hoy la venta online se ha convertido en el sistema de venta de
mas crecimiento. Gigantes del comercio electrénico como Amazon se han posicionado a ni-
velmundial y gracias a su apoyo a los marketplace permiten que cualquiera pueda teneruna
tienda privadasinnecesidad de una graninfraestructura. El devenirde muchasindustrias pa-
san porele-commerce. Sin embargo, éste no seria posible sin la existencia de la propiedad
industrial e intelectual.

Aunque parezcaobvio, caberecordarque alahora de vender cualquier producto necesitamos
la autorizacion expresadelautoryaseafisico ojuridico. Pero més alld dela autoria, hay que des-
tacar que todo lo que hace funcionar el e-commerce esta basado en la Propiedad Industrial:
desderedes, circuitosintegrados, programas informaticos etc.

Ademas, las empresas de e-commerce que trabajan con productos originales estan muy unidas
al devenirde la Propiedad Industrial debido alas licencias sobre productos o patentes. También
alusointerno delapropiatiendaonline, pueslo primero ateneren cuentaes sereltitulardel con-
tenido delsitioy, sobre todo, en caso de utilizar sistemas e-commerce externos, hay que asegu-
rarse de tenerun acuerdo delicencia (o bienque laempresa que hacreadolaweblatenga).

Unagranparte delvalordeunaempresaque desempenasusactividadesene-commerce con-
siste ensu propiedadintelectual. Elpoderde unaempresade comercio electronico depende-
rd en gran medida de lasolidezy proteccidon de su propiedad intelectual, ya que las patentesy
marcas asicomo los derechos de autor que éstatenga, seran el mayor activo para hacer frente
alasnuevas necesidades ante larealidad que enfrentamos porvirtud de laemergencia sanita-
ria no solo en el México, sino en el mundo, porlo que es necesario e indispensable proteger al
diadehoylapropiedadintelectualdelasempresas que,ademasde aumentarsuvalor,eslauna
de las herramientas principales para subsistiren esta épocade cambiosinesperados.
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Esporelloporloque tantoemprendedores como grandes corporaciones que esténactuando
via comercio electronico, deben contar con los elementos legales necesarios para enfrentar
las diversas situaciones derivadas del uso de marcasy propiedad intelectual de cualquier tipo
por esta via, ya que de esto dependera, porun lado, el reforzar el valor del negocio por si mis-
mo, asicomo el cumplimiento delaley sininvadirderechos de terceros que puedanreclamarel
usoindebido deintangibles.

Las empresas de comercio electronicoy las 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 elaboracién de algunos componentes, o intercambian
tecnologias mediante arreglos de licencia. Si cada compafia tuviera que elaborar y producir
por su cuenta todos los aspectos tecnoldgicos de sus productos, seria imposible elaborar
productos de alta tecnologia. Laeconomia del comercio electrénico depende de que lasem-
presas trabajenjuntas paracompartir, mediante laconcesidondelicencias, las oportunidadesy
riesgos delcomercio. Muchas de esas empresas son PYME.

LaPlesimportanteenelcomercio electrénicoporque protegelos derechosdeloscreadoresy
evita que terceros se aprovechen de sus creaciones, Ayuda a hacer crecerlas empresas, Con-
tribuye al desarrollo sostenible

Finalmente, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electronico
adoptalaformade Pl, de modo que la proteccion o falta de proteccidon de sus derechos de Pl
afectaralavaloracion de unnegocio de comercio electronico. Muchas empresas de comercio
electronico, al igual que otras empresas tecnoldgicas, tienen carteras de patentes, marcas,
nombres de dominio, programas informaticos o bases de datos originales que son los acti-
vos de mayorvalorde dichas empresas.

79. ;Quée cuestiones de propiedad intelectual
intervienen enla eleccion y registro de los
nombres de dominio?

Losnombresde dominio sondireccionesenlinternety se utilizan habitualmente paraidentificar
y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int” se utiliza para localizar el
sitio web de la OMPl en www.wipo.int. Existen empresas que ofrecen servicios de registro de
dominios. Algunas de estas empresas son:

CDmon, Axarnet, Namecheap, Hostinger, Arsys, DonWeb y buscar pormedio de https://www.
godaddy.com.
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Con el tiempo, los nombres de dominio se han ido constituyendo en identificadores de em-
presas o negociosy han entrado en conflicto conlas marcas. Por consiguiente, esimportante
elegirun nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa ni una 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 suem-
presa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios
“dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior
(gTLD), tales como .com, .net, .org. einfo. O bien puede elegirun dominio de nivel superior es-
pecializado y restringido sicumple los requisitos para ello (por ejemplo, .aero paralas empre-
sas aéreas de transportesy viajes, o .bizparalas empresas comerciales).

Al elegirun dominio en México, se debe considerar el enfoque geografico del negocio, los ob-
jetivos a largo plazo y la estrategia de mercado. Algunas extensiones de dominios en México
son: a).mxEslaextensidnde nivel superior geografico (ccTLD) de México. Esideal paraempre-
sas que se enfocan en el mercado mexicano; b) .com Es una extensiéon reconocida a nivel glo-
bal. Es utilizada por empresas con alcance internacional, c) org.mx Es una extensién destinada
aorganizaciones sin fines de lucro en México.

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a cédigos de
paises” (ccTLD), por ejemplo, .bn para Bulgaria, .cn para China, .ch para Suiza. En México, los
dominios nacionales seregistranante NIC México. NIC México esla organizacién que se encar-
gade administrarelnombre de dominio territorial .MX.

La gestién técnica del sistema de nombres de dominio estd en manos de la Corporacion de
Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD,
gestionan el propio registro una serie de registradores de Internet acreditados por la ICANN
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 del tipo “Whoiis”, porejemplo, en www.uwhois.com.

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.

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

En México no existe una legislacion especifica que regule los nombres de dominio. Sinembar-
go, existen algunas disposiciones legales que pueden ayudar a protegerlos. La organizacion
encargada de administrarlos nombres de dominio territoriales en México es NIC México.
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Segunseaellugardonde seregistre, puede elegirunnombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que seadistintivo, los usuarios probablemente podranrecordar-
loybuscarlo conmayorfacilidad. En condicionesideales deberia sertandistintivo que pudiera
protegerse también mediante la ley sobre marcas, porque en algunos paises los nombres de
dominio pueden protegerse como marcas. Si elige nombre de dominio una frase muy comun
(porejemplo: “Buen Software”), suempresa tendra dificultades en ganarse unabuenareputa-
cioén o voluntad con este nombre y alin mas dificultades en impedir que otras empresas de la
competenciautilicen sunombre.

Es preciso que elijaunnombre de dominio que no sealamarca de otraempresa, sobre todo una
marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoria de las leyes consideran que el re-
gistrode unnombre de dominio de lamarca de otra persona es unainfraccién delamarca (feno-
meno llamado también “ciberocupacién”), y suempresa debera transferir o cancelar el nombre
de dominio y ademas pagar una indemnizacién por dafos y perjuicios. Todos los nombres de
dominioregistrados enla categoria gTLD, porejemplo.com,y muchosregistrados enlos ccTLD,
pueden ser objeto de un procedimiento de solucidn de controversias (descrito mas adelante)
gque permite al titular de unamarca o marca de servicio impedirla “ciberocupacién” de sumarca.

Hay varias bases de datos que usted puede explorar en la web para comprobar si el nombre
de dominio que ha elegido es una marca registrada en un determinado pais. La OMP| ha esta-
blecido un portal de bases de datos para marcas en Global Brand Database (wipo.int) que le

ayudara arealizaresa busqueda.

Si usted descubre que alguien esta utilizando su marca de fabrica o comercio o su marca de
servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en linea sencillo al que puede re-
curriry en el cual un experto independiente decidird si es preciso devolverle el nombre de do-
minio, y se pedira alos registradores que cumplan esa decision. Puede encontrarinformacion
sobre esta Politica Uniforme de Solucion de Controversias en el sitio Web de la OMPI Domain
Name Disputes (wipo.int).

Elegireldominio adecuadote ayudaarepresentarlaidentidadde tumarcay atraeramas clien-
tes, desempefando un papelimportante en tus esfuerzos de marcay marketing.

Sinembargo, con millones ya registrados, encontrar el mejor nombre de dominio para tu web
puede sertodounreto. Afortunadamente, existenvarios factoresimportantes que te ayudaran
aseleccionareldominioweb adecuado.
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10 paso para elegirunnombre de dominio

1. Elige el TLD apropiado

Undominiodenivelsuperior(TLD)eslaparte masaladerechadetunombre de domi-
nio que desempefa un papelimportante. Como .com, .org, y .netsonlos TLD gené-
ricosmas populares, muchoslos consideran extensiones bien establecidas, familia-
resy creibles.Aquiunbreve resumen:

» .com: al referirse a lo comercial, se asocia comunmente a las empresas. Por
ejemplo, hostinger.comyamazon.com.

» .0rg:representaunaorganizacion. Generalmentelo utilizan entidades sin ani-
mo de lucro como accioncontraelhambre.orgy fundacioninfancia.org.

» .net:abreviaturadenetwork. Inicialmente se utilizaba paraindicartecnologias
de redes, pero ahora este TLD se asocia a cualquier tipo de negocio. Por ejem-
plo, speedtest.net.

Porlo tanto, elegir.com, .org o .net es una apuesta segura. Mediante el uso de estas
extensiones de dominio populares, tu sitio web puede obtener una percepcién po-
sitivade la gente, aumentando tu CTR.

También puede optar por otras extensiones de sitios web como .io, .shop y .store,
que son cada vez mas populares. Son opciones excelentes para quienes desean
crearunnombre de dominio Unico. Otra alternativa a tener en cuenta es la extensiéon
de dominio .online.

También existen dominios de primer nivel con cédigo de pais (ccTLD), como: .us: Es-
tadosUnidos, .ca: Canadao.eu: Unién Europea

Estos son adecuados para dirigirse al publico local. Muchas empresas multinacio-
nales las utilizan para localizar sus contenidos. Por ejemplo, una empresa mexicana
puede utilizar la extension de dominio .mx

Algunos ccTLD también constituyen una buena alternativa alos dominios genéricos.
TLD como eldominio .ai,.io 0.cc se hicierontanpopulares queyano estdnasociados
apaises o territorios concretos.

Por ejemplo, asignado originalmente como ccTLD de las Islas Cocos, el dominio
.cc ha crecido hasta convertirse en una alternativa al .com. Hoy en dia se utiliza para
diferentessitios web personalesy profesionales.

2. Facilde deciry corto

Tenerundominiofacilde deletreary pronunciarpuedeimpulsartus esfuerzos de marke-
tingbocaaboca. Alhacerlo pegadizoy memorable, aumentas las posibilidades de que
lagenterecuerde tudireccionwebylacompartaconlos demas.

No utilizarmas de 15 caracteres es una forma de que tunombre de dominio sea conciso.
Para mejorar la memorabilidad, utiliza una sola palabra sencilla. Algunos ejemplos
comunessonMeta, Zaray Nike. Como alternativa, utilizafrases de dos o tres palabras
faciles derecordar,como seguroparaviaje.es o mercadolibre.com.
Utilizauncomprobadorde dominios parainspirarte. PotenciadoporlA, puede gene-
rar multiples opciones de dominio basadas enla descripcion de tumarca.
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3. Evita utilizar letras, nUmeros y caracteres duplicados

Sieldominio que quieresya estd ocupado, afladirnimeros o guiones puede parecer
unabuenaforma de conseguirelnombre de dominio perfecto.

Sin embargo, hacerlo puede hacer que tu direccidon web sea dificil de memorizary
teclear. Esto dificultala difusion de tuweb a través delbocaaboca. Lo mismo ocurre
con las letras dobles, como presssetup.com, que pueden resultar confusas de es-
cribir correctamente parala mayoria de la gente. Como resultado, tus visitantes po-
driansentirse frustradosy dirigirse auna pagina web de lacompetencia.

Prueba tu dominio web con publicos potenciales para detectar cualquier problema
delegibilidad o memorabilidad.

4. Investiga marcas existentes

Antes de elegir un nombre de dominio, es fundamental investigar. Asegurate de no
utilizarnombres de marcas existentes oregistradas o nombres de dominio similares.
Hacerlo puede confundir a los clientes potenciales y dar lugar a problemas legales,
perjudicandolareputaciéndelamarca.

La mayoria de los registradores no te permitirdn comprarlo y rechazaran la solicitud.
Para comprobar el estado de la marca, ve al Sistema de BUsqueda Electrdnica de
Marcas (TESS).

Ademasdelnombre delaempresa, otros elementos que puedenregistrarse como mar-
casonelnombre de unproducto, unlogotipo, unsimboloy elembalaje del producto.
Recuerda que registrar una marca puede costarte entre 250 y 750 euros, depen-
diendo delnimero de marcasy delacategoria de productos o servicios que desees
registrar. Ademas, es posible utilizarlabusqueda de Googley comprobarla disponi-
bilidad delnombre en plataformas deredes sociales.

5. Utiliza palabras clave especificas

El uso de palabras clave relevantes ayuda a los visitantes a encontrar tu sitioweb y a
comprender su propdsito rdpidamente. También es beneficioso para los motores de
busqueda ala hora de determinar la clasificacion de las paginas, ya que los dominios
ricosenpalabras clave pueden coincidir parcialmente conlas consultas de busqueda.
Las palabras clave deben sonar naturalesy estar orientadas al nicho de tu sitio web.
Porejemplo, sitienes unatienda deropaenlinea, incorporalas palabras moda o es-
tiloenelnombre de dominio.

Google ofreceunplanificadorde palabras clave paraayudaralos propietarios de si-
tiosweb arealizarblisquedas de palabras clavey seleccionarlos términos perfectos
parasus dominios.

Esta herramienta gratuita encontrara frases relacionadas con tu negocio, estimara
suvolumende busqueday te proporcionardinformacion sobre surendimiento.

6. Tenencuentatumarca

Como tu dominio desempena un papelimportante en el establecimiento de tu presen-
ciaenlnternet, debe contenerelnombre de tumarca. Este enfoque ayuda a establecer
unaimagenmemorabley profesionaly aimpulsarelreconocimiento delamarca.
Registrarun dominio puede serunreto sino utiliza palabras Unicas.

Situ primera opcion no estéa disponible, intenta utilizar un TLD diferente o empareja
el nombre de tu marca con otra palabra clave relevante. Recuerda dar prioridad a la
legibilidady memorabilidad sobre elrelleno de palabras clave.
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7. Consideralasredes sociales

Utilizar elmismo dominioy los perfiles de redes sociales esideal para crearuna mar-
ca. De este modo se crea familiaridad y se facilita que los visitantes encuentren la
empresaendiferentes plataformas.

Vincularlas cuentas sociales atupaginaweb es otro pasoimportante paramejorarla
fidelidad delos clientes.

Porlo tanto, al elegir un nombre de dominio, comprueba si esta disponible en sitios
de redes populares como Facebook, Instagram y X. Si no es asi, crea una variacion
delnombre anadiendo “oficial” al final delnombre de tusredes sociales.

Utilizar comprobadores de disponibilidad de dominios y redes sociales, como Na-
mecheckry Namechk. Estas herramientas también proporcionaninformacion sobre
marcas registradas para que evitesinfraccion de los derechos de autor.

8. Comprueba el historial del dominio

Antes de registrar el dominio que deseas, comprueba su historial (si vas a comprar
unoregistrado anteriormente). Hacerlo tiene varias ventajas como:
Investigaciondelacompetencia: el historial puedeincluirinformaciénsobre sieldo-
minio se utilizd para un sitioweb relacionado contunicho. Sies asi, registrarlo puede
ayudaratuestrategia SEO.

Seguridad: verificarel historial de un dominio ayuda aidentificar ciberataques pasados.
Posibles problemas de marca: averigua si el anterior propietario del sitio web dirigia
unnegocio poco ético para evitar comprarun dominio con mala reputacion.

Valor SEO: asegurate de que el nombre de dominio tiene un historial limpio en los
motores de busqueda para evitar perjudicar tus esfuerzos de marketing digital.
Cualquierdominio que utilice black hat SEO recibird una penalizacion de Google
Usa herramientas en linea como Wayback Machine, WholSrequest y Domain-
Tools parainvestigarel historial de propiedad del dominio.
Estossitiosproporcionardnuninforme coninformaciéncomoregistros DNS anterio-
res, cambios en el servidor de nombres o enladireccion|Py capturas de pantallade
lapaginaweb. Buscasefales de alertacomo backlinks de spam, malware y conteni-
do anterior cuestionable.

9.Piensaalargoplazo

Sipretendesampliartumarcaen el futuro, asegurate de que eldominio elegido pue-
decrecerconella.

Por ejemplo, evita utilizar nombres de lugares concretos en tu dominio para facilitar
lafutura expansion delnegocio aotraregion. Tambiénte recomendamos que no uti-
licestérminos de moda, yaque coneltiempo pasaran de moda.

Ademas, tenencuentalalongevidad culturalylinglistica deldominio. Unbuennom-
bre de dominio debe ser capaz de adaptarse alas cambiantes tendencias linguisti-
casysociales.

10. Compra el dominio por adelantado

Compra un dominio inmediatamente, aungque aun no tengas un sitio web. Esto se
debe a que cada dia se registran alrededor de 33,000 nuevos dominios, lo que sig-
nifica que el dominio que deseas podria no estar disponible durante mucho tiempo.
Ademas, los precios de los nombres de dominio pueden aumentar con el tiempo en
funciondelapopularidad delapalabraclave, las extensionesy losregistradores.
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Algunos registradores de dominios también ofrecen descuentos para dominios
premium seleccionados,lo que puede serunabuenaoportunidad paraconseguirun
nombre de dominio asequible. No obstante, recuerda actuar conrapidez para elegir
los dominios disponibles.

Fuente: https://www.hostinger.mx/

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.

81. ;Qué cuestiones de propiedad intelectual
deberia tener en cuenta al disenary crear el
sitio web de miempresa?

Uno delos elementos basicos del comercio electrénico es el disefio y funcionamiento del sitio
web de laempresa. Al disefary crear su sitio web, la primera cosa que debe teneren cuentaes
si es usted el titular de la presentaciony el contenido de su sitio web y de cada aspecto de Pl
gue contiene. Tal vezno lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que es impor-
tante es saber qué le pertenece, qué esta autorizado a utilizar, y qué no esta autorizado a utili-
zar. Siusted se vale de un consultor o una empresa para el diseflo de su sitio web, verifique las
disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ;Quién es titular del disefio y del
texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene laempresa para asegurarse
de que, durante su trabajo, no esta utilizando Pl ajena.

Para disefary crearun sitio web para tuempresa, puedes seguir estos pasos:

» Definirel objetivo del sitioweb

» Elegirunaplataforma o CMS

» Registrarunnombre de dominio

» Contratarunplan de alojamiento web
» Disefarlaestructura delsitio web

» Crearelcontenido

» Optimizarel SEO

» Publicarelsitioweb

» Monitorear el sitioweb
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Para el diseno, puedes considerarlo siguiente:

» Laexperienciade usuario

» Lanavegacion

~

» Eltipo de dispositivo enel que se vera el sitioweb

~

» Lafacilidad delectura deltexto

M

Larapidezde cargadelasimagenes

Para crearun sitio web para tu empresa puedes usar plataformas como Google MiNegocio, Wix
o0 GoogleSites. Disefarunsitioweb eficazparaunnegocio pequefno puede serunreto. Especial-
mente, siacabas de empezarenelmundo del disefioweb. Tanto sitrabajas conundisefadorweb
profesional como site preguntas como disefiar un sitio web portu cuenta, hay algunos consejos
clave que debes teneren cuenta sobre el proyecto de disefio de pagina web para tu pyme.

8 consejos de diseio de paginas web para pymes

1. Usaunaimagen de marca coherente

Elsitioweb de tuempresa es unaextension de lamarca, porlo que esimportante ser
coherente enlacreacidondelaimagende marcaentodo elsitio. Estoimplicausarlos
mismos colores, tipografias, logotiposy otros elementos visuales en el sitiowebyen
los materiales de marketing fisicos. Haceresto puede ayudarte acrearunaidentidad
demarcacohesivaparaquetupequeiiaempresaseamasreconocibleymemorable.
Lacoherenciaenlaimagende marcatambién ayudara a ofrecer confianzay credibi-
lidad alpublico objetivo.

Otro consejo para pequefias empresas es crear una guia de imagen de marca para
usarlacomoreferenciaalolargodeltiempo, cadavezque se afiaden nuevas paginas
y contenidos al sitio web. La guia de imagen de marca te ayudara a tener un disefio
coherente. Ademas, te dara flexibilidad si quieres hacer cambios pequefios en de-
terminados elementos del diseno.

2. Piensaenlos usuarios de moviles

En el contexto digital actual, esimportante disefiar el sitio web pensando tanto enlos
usuarios de ordenadores como de moviles. Como cada vez mas gente utiliza disposi-
tivos moviles para acceder a Internet, es esencial que el sitio web de tu pequefia em-
presatengacapacidadderespuestaypuedaverse enpantallasde todoslostamanos.
Para garantizar que el sitio web sea accesible para los usuarios de moviles, tendras
que seguirlasmejores practicas de disefio especificas paralos sitiosweb de peque-
flasempresas. Hay varias claves, como usartipografias grandesy claras que seanfa-
ciles deleerenpantallas pequefas, utilizar un disefio sencillo que sea facil de explo-
rary que no esté saturado, y optimizar las imagenes para garantizar que se carguen
rdpidamente ynoralenticen el sitio.

//163//



La clave parala Propiedad Intelectual

3. Optimiza el sitio paralos motores de busqueda

Parallegar a tu publico objetivo y expandir tu pequefia empresa, es esencial que op-
timices el sitio web para los motores de busqueda, como Google. Esto ayudara a ga-
rantizar que el sitio web aparezca enlos resultados relevantes del motor de busqueda
cuandolagente busque servicios o productos de pequefias empresas como la tuya.
Algunasdelaspracticasrecomendadas eimportantes de SEO paralossitiosweb de
pequefas empresasincluyen usar palabras clave entodo el sitioy crear entradas de
bloginformativasy con multiples palabras clave, ademas de conseguirretroenlaces
a tu sitio web. Las palabras clave son términos o frases relevantes para tu pequefa
empresa. Los clientes potenciales probablemente las usaran cuando busquen pro-
ductos o servicioscomolos tuyos.

Al incluir palabras clave en todo el sitio web, puedes aumentar las posibilidades de
aparecer en los resultados de los motores de busqueda. Ademas, tener un blog es
una forma fantastica de publicar contenido nuevo y relevante para ayudar a mejorar
laposicion delsitioweb enlas paginas deresultados delos motores de busqueda.
Las metadescripciones tambiénsonunfactorimportante que tenerencuentaal op-
timizar el sitio web de tu pequefa empresa para los buscadores. Las metadescrip-
ciones son fragmentos cortos de texto que aparecen debajo de los enlaces en las
paginas de resultados de los motores de busqueda. Dan a los clientes potenciales
unadescripcion generaldelo que pueden encontraren el sitioweb.

Aunque las metadescripciones no inciden directamente en la clasificacion del sitio
web enlos motores de busqueda, pueden hacer que alguienhagacliconoenelen-
lace, porlo que sonunaparteimportante del sitio web.

Las etiquetas de titulo también son otro elementoimportante que teneren cuenta al
optimizarelsitioweb de tupequefaempresaparalos motoresde busqueda. Las eti-
quetasdetitulosoneltexto que aparece enlaspaginas deresultadosdelosmotores
de busqueda cuando alguien busca tu pequefia empresa online. Puedes crear eti-
quetasdetitulo atractivas de forma concienzuda para ayudar a garantizar que el sitio
web de tupequefaempresaatraigalaatenciondelosclientes potencialesyayude a
mejorarlatasadeclics.

Ademas, debes asegurarte de que todas las imagenes del sitio web también estén
optimizadas para SEO. Las imagenes optimizadas que se cargan rdpidamente en
todos los dispositivos pueden ayudar a mejorar el tiempo de carga del sitio web en
general. Alargo plazo, esto mejorala experiencia de los usuarios del sitio.

Si sigues estos consejos de disefio de sitios web para pequefas empresas y opti-
mizas tu sitio web para los motores de busqueda, puedes ayudar a garantizar que el
sitioweb de tupequefiaempresaseavisible para tu publico objetivoy atraiga trafico
paraconvertirloenleadsyventas.

4.Ponlainformaciéonde contacto enlaprimera pantalla

Uno delos consejos mésimportantes para el disefio de sitios web de pequefias em-
presas es comprobar que lainformacidn de contacto aparece de forma destacada
en el sitio, en la primera pantalla. La primera pantalla es la parte del sitio web visible
paraunusuario que visita por primeravez el sitio, sin desplazarse.
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La informacion de contacto debe ser facil de buscar. Debe incluir el nombre, la di-
reccion, el nimero de teléfono, la direccidn de correo electrénicoy los enlaces alas
redes sociales delaempresa.Incluirestainformacionenlaprimerapantalla facilitara
que los clientes potenciales se pongan en contacto contigo, lo que puede resultar
ensuconversion.

Esto supone poner el nimero de teléfono, la direccidn de correo electronico y la fi-
sicaenlaparte superiordelapdginadeinicio paraquelosusuarios encuentren facil-
mente estainformacion sintener que desplazarse hacia abajo.

5. Usaespaciosenblanco

Otro consejo de disefo de paginas web para pymes es usar espacios en blanco. Son
espacios vacios en las paginas web que no contienen texto, imdgenes ni ningun otro
contenido. Aunque pueda parecer ilégico dejar espacios en blanco en el sitio web,
esto puede ser muy Util. Los espacios en blanco pueden ayudar a crear un sitio web
mas atractivovisualmenteyfacildeusar,yaquesimplificanleeryexplorarelcontenido.
También pueden ayudar a resaltar zonas especificas del sitio web, como los boto-
nes conllamadasalaaccionolainformacion de contacto. Amenudo, menos es mas
cuandosetratadeldisefiowebparanegociospequenos. Usalosespaciosenblanco
paracrearunsitioweb depuradoydespejado paraexplorar e interactuar facilmente.

6. Ten paginasrapidas

En elmundo acelerado actual, la gente tiene poca paciencia con los sitios web que
se cargan con lentitud. Si tu sitio web tarda demasiado en cargarse, quizé los usua-
rioslocierrenybusquenunaopciéonmasrapida. Estoimplicaperdertraficoyclientes
potenciales. Ademas, también puede afectarnegativamente alaclasificaciénenlos
motores de busqueda.

Sea cual sea el tipo de sitio web para pequefas empresas que tengas, es importante
que se cargue conrapidez. Los motores de blisqueda, como Google, tienen en cuenta
lavelocidad delapaginaal clasificarlos sitios web. Por eso, unsitio rapido puede supo-
nerladiferenciaentre estarenlaprimerapaginaderesultados o acabarenlasultimas.
Para garantizarlarapidez de las paginasy mantener elinterés de los visitantes del si-
tioweb, esimportante optimizarlavelocidad conlaque secarga. Variosfactorescla-
ve que hay que teneren cuentasoneltamanoylacalidad delasimagenes, elnimero
de plugins que usasy el proveedor de alojamiento que tienes. Asegurate tambiénde
supervisary probarperiddicamentelavelocidad delas paginas paraidentificarcual-
quier problema potencialy resolverlo rdpidamente. Un estudio de Deloitte y 55 para
investigarelimpacto de larapidezdelas paginas enlainteraccion mostré que los si-
tios web conuna disminucidon de O0,1segundos enlos tiempos de carga aumentaron
la tasa de conversion. Los sitios web de comercio minorista aumentaron la conver-
sionenun 8,4 %, mientras que los de viajes lo hicieronenun10 %.

7. Incluye llamadas alaaccion

Paraunapequefiaempresa, esimportante tenerunsitioweb que no solo seveabien,
sino que también consigaresultados. Una delas mejores formas de hacerlo esincluir
lamadasalaaccion(CTA)eficacesentodo elsitio. Lasllamadasalaacciéonsonboto-
nes o enlaces que animan alos usuarios a hacer algo especifico, como suscribirse a
unboletinde noticias, descargarunrecurso o hacerunacompra.
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Hay muchos consejos de diseho web para una pyme que pueden ayudarte a crear
llamadas ala accion eficaces, como redactarlas enun lenguaje claroy convincente,
situarlasenlaprimera pantalla paraaumentarlavisibilidady probarlas paraverlo que
funcionamejor contu publico.

Un consejo para el diseho de sitio web de pequefias empresas es usar un lenguaje
claroy convincente en las llamadas ala accion. La CTA debe serclaraencuanto ala
accion que quieres que haga elusuarioy usarunlenguaje firme que loincite aactuar.
Porejemplo, envezde utilizarunallamadaalaaccion que diga “hazclic aqui”, prueba
conalgomas especifico, como “descarganuestro libro electronico gratuito.”

8. Céntrate enla experiencia delusuario

Enlos proyectos de disefio de paginas web para pymes, una de las cosas mas impor-
tantes enlas que hay que centrarse es la experiencia del usuario (UX). La experiencia
delusuarioindica si utilizar el sitio web es facil y agradable. Es un factor clave para de-
terminarsilosusuarios se quedaranonoenelsitio. Afinde cuentas, el sitioweb estadi-
sefado paraatraeralos clientes potencialesyayudaraconvertirlos en clientes fieles.
Hay muchos consejos de disefio web para pequefias empresas que pueden ayudar-
te acrearunaexperienciadeusuario positiva,como utilizar tipografias facilesdeleer,
hacer disefios para usuarios de méviles e incluir contenido atractivo. Ademas, ase-
gurate de probar periddicamente el sitio web para ver si funciona correctamente y
resolvercualquierincidencia que surja.

Para comprobar que el sitio web de tu pequefia empresa esta optimizado para los
motores de busqueda, es importante tener en cuenta tanto los aspectos técnicos
como los elementos de disefio que atraigan mas al publico objetivo. En el aspecto
técnico, el disefio de sitio web paralas pequefias empresas debe centrarse en crear
unsitioweb rapido, con capacidad derespuestay facil de explorar.

Si sigues estos consejos, puedes crear un sitio web que sea atractivo visualmente,
ademas de facil y agradable de usar. Estos consejos también pueden ayudar a au-
mentareltrafico delsitioweb. Conunaexperiencia de usuario eficaz, puedes conec-
tarconmas clientes potencialesylograrque vuelvanapormas.

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

Necesitard un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para
utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, programainformatico, etc., que per-
tenezca 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, debera comunicarse conuna sociedad de gestion colectivao
asociacionde artistas para obtenerun permiso.
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No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni musica que no le pertenezca, a menos
que haya obtenido una autorizacidn escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instru-
mento de comercio 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 autorizaciéon del sitio web en cuestidon antes de colocar el enlace,
especialmente sirealizaun “enlace en profundidad”, es decir, creaunenlace conunapaginade
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.

82. ;Como puedo proteger mis derechos

de propiedad intelectual enInternet? ;Qué
precauciones puedo adoptar para no violarlos
derechos de propiedad intelectual ajenos?

Enlos dltimos afios, 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 violanla legislacion nacional sobre derecho de autor.

Es importante que proteja sus derechos de Pl en Internet. Podré hacerlo de varias maneras:
identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna
otraindicacion de titularidad. Podrd simplemente indicar a los usuarios qué puedeny qué no
pueden hacer con su contenido. Nunca distribuya ni permita que se descargue contenido de
tercerosy que no pertenece a suempresay asegurese de que sus empleados comprendenla
politicade suempresa a esterespecto.

ElcasoNapsterenlosEstadosUnidosdiorelieveinternacionalalacuestiondeladescarganoau-
torizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitié un mandamiento impidien-
do el funcionamiento del sistema de distribucion de archivos Napster, eraun caso de “infraccion
culposa” porque enlademanda se alegaba que Napsterfacilitaba la copiailegal porlos usuarios
del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirdn po-
niendo a prueba el derecho en esta esfera, y podran producirse distintos resultados en distintas

/1/167//



La clave parala Propiedad Intelectual

jurisdicciones, pero el caso Napster nos ensefa que esimportante que una empresa de comer-
cio electrénico se asegure de teneruna politica clara contrala copia no autorizada de archivos, o
las acciones que alienten o faciliten esa copia.

Cadavezmasempresas utilizanmedios técnicos paraprotegercontenido enlinternet, median-
te marcas de agua, codificacién o creando sistemas de identificacidn y rastreo. Los sistemas
de gestion electrénica del derecho de autor sonuna manera que proponen los consorcios co-
mercialesylas empresas de utilizar medios técnicos para controlarla utilizacion de contenido.

Riesgos deluso delalAen el diseiio de signos dsitintivos

2023 fueelafoenquelalAgenerativase convirtid enmainstream. Miles de empresasy
profesionales comenzaronausarherramientas como ChatGPT, Bing Al, 0 Copy.aipara
agilizar numerosas actividades diarias. La generalizacion del uso de esta tecnologia
clavedenuestrotiemposacdalaluzlosriesgos deusarlAgenerativaenlas empresas.
AntesdelallegadadelalA, este proceso de busqueday comparacion erarealizado
manualmente porexaminadoresdemarcas. Sinembargo, graciasalalA,ahoraespo-
sible automatizarunaparte de este procesoymejorarlaprecisiondelosresultados.
Por ejemplo, los despachos y agencias de Propiedad Industrial pueden utilizar sof-
twares de busqueda de marcas que utilicen algoritmos de |IA paracompararlanueva
marca con marcas previas y proporcionar una evaluacion preliminar de su registra-
bilidad. Esto permite a las empresas ahorrar tiempo y recursos al reducir la necesi-
dad de examinadores de marcas humanosy almejorarla precisiéon de losresultados.
Otra forma en que la IA esta afectando al registro de marcas es a través de la detec-
ciony eliminacion de marcas falsificadas. Las marcas falsificadas sonmarcas que son
similares o idénticas a marcas registradas previamente, pero que se utilizan para pro-
ductos o servicios que no estan relacionados con los de la empresa propietaria de la
marca original. Las marcas falsificadas son un problema grave para las empresas, ya
que puedendafarsureputacionyreducirdrasticamentelasventas, siendo estasfalsi-
ficaciones enlamayoriadelos paises undelito contrala Propiedad Intelectual.
Asipues, la IA puede ayudar a detectar y eliminar marcas falsificadas a través del
analisis de grandes cantidades de datos de ventas y del seguimiento de la activi-
dadenlinea. Los algoritmos de |IA pueden detectar patrones de venta que indicanla
existencia de marcas falsificadas y pueden ayudar a las empresas a tomar medidas
legales para eliminarlas.La IA también ha mejorado la eficiencia de los procesos de
registrodemarca. Enlamayoriadelospaises, los solicitantes de marcas debenpasar
porunprocesoderevisionparaasegurarse de que lamarcacumplaconciertoscrite-
rios.LalApuede ayudaralos examinadores de marcas aprocesarmas solicitudesen
menos tiempoy de manera mas precisa, lo que reduce los costos ylos retrasos para
las empresas que buscan proteger sus marcas.

Aunque lainteligencia artificial ha mejorado significativamente la eficienciay preci-
sién de muchos procesos relacionados con la propiedad industrial, siempre habra
una necesidad de personas humanas detras del mundo de la propiedad industrial
porvariasrazones.
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En primer lugar, la propiedad industrial y el registro de marcas implican la interpre-
tacion deleyesyjurisprudencia. Aunque lalA puede ayudar aidentificar posiblesin-
fraccionesyanalizargrandes cantidades de datos, esimportante que las decisiones
finales sean tomadas por expertos humanos que tengan una comprension profunda
delasleyesyregulaciones aplicables.

Ademads, la propiedad industrial y el registro de marcas a menudo involucran cues-
tiones que van mas alld de los datos y lainformacion. Por ejemplo, puede haber dis-
putas legales complejas que requieren un juicio y una evaluacién de los factores
relevantes. La IA puede proporcionar informacioén relevante, pero no puede tomar
decisiones finales de manera auténoma.

Otro factorimportante es que la propiedad industrial y el registro de marcas a me-
nudo implican la evaluacién de la distintividad de las marcas. La IA puede ayudar a
identificar similitudes y diferencias entre marcas, pero no puede evaluar completa-
mente la originalidad de un disefio o la distintividad de la denominacion de marca.
Estorequierelaexperienciay el conocimiento de expertos humanos enla materia.
Ademas, la propiedad industrial y el registro de marcas son procesos que a menudo
implicanlatoma de decisionesimportantes que pueden tenerunimpacto significa-
tivoenelnegociode unaempresa. Esimportante que las decisiones finales sean to-
madas por personas que seanresponsablesy puedan considerartodoslos factores
relevantes, incluyendo elimpacto financiero, legaly de marca.

Enresumen, aunque la IA ha mejorado significativamente la eficiencia y precision
de muchos procesos relacionados con la propiedad industrial, siempre habra una
necesidad de expertos humanos en este campo debido a la interpretacion de le-
yes y regulaciones en constante cambio, la evaluacién de la creatividad, latoma de
decisiones importantes y la necesidad de comunicaciény colaboracion con otros,
enmuchasocasiones, losrepresentantesy titulares de marcas en conflicto.

Fuente:https://mymarkregister.com/como-afecta-la-inteligencia-artifi-

cial-en-el-registro-de-marca/recuperado 29/01/25
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ANEXO1

Guias de la OMPl adaptadas a México: https://www.wipo.int/es/web/business/sme-intermediar-
ies-toolkit

ANEXO 2

Sitios web de consulta OMPly nacionales

» Directorio de oficinas OMPI

» Ofiinanacional de propiedadintelectual y/o derechos de autor.

» Unidad deInteligencia Econdmica Global de la Secretaria de Economia

» LaPropiedadIntelectualylas Empresas. Listade preguntasyrespuestasacercadelosele-
mentos basicos de la propiedad intelectual, disponible en arabe, chino, espafiol, francés,
inglésyruso enelsitioweb dela OMPlsobre las PYME www.wipo.int/sme/es/index.html.
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