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

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

Esta es una adaptacion a la normativa de Panama del documento originario. Esta destinada
a pequenos y medianos exportadoresy alas instituciones de apoyo al comercio de Panama,
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; subrayalaimportancia que tienen las cuestiones relativas ala Pl
alprepararplanesy estrategias de negocios, de comercializacidny de exportacion, y se ocupa
delaproteccionenelextranjerodelos derechos de Pl; estudialosvinculos entre lasreglamen-
tacionesynormasrelativasalaPlyalacalidad; envasadoy etiquetado, comercio electronicoy
aplicacién de laInteligencia Artificial; considera los aspectos de los derechos de Pl relativos a
lavaloraciony al financiamientoyla observancia.

El documento originario se ha modificado pararesponder alalegislacion nacional de Panama
porlasLicenciadas Cristinade Molino, Maria Eugenia Brenesy Emily Escartin. Deacuerdoconla
Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
La Secretaria de la OMPI no asumen responsabilidad alguna por la modificacién o traduccién
del contenido original.

Descargo deresponsabilidad: Lainformaciéncontenidaenlapresente guiano suple elaseso-
ramiento juridico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos basicos.
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En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez mas concurrido, las peque-
Aasy medianas empresa (PYME) deben encontrarla manera de diferenciar sus productos para
atraeralosconsumidores. Algunas estrategias utilizadas porlas PYME parallegaraseroaman-
tenerse internacionalmente competitivas son la introduccion de productos nuevos o mejora-
dosylaadopcién de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productosy servi-
cios.Amedidaquelainnovacion,lacreatividadylosconocimientos se conviertenenelementos
esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan cada vez mas conlanecesidad de
encontrar medios para gestionar con eficacia suinnovacion, creatividad y conocimientos.

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

Al proteger adecuadamente activos como secretos industriales, marcas, patentes, disefos
industriales y derechos de autor, laempresa asegura ventajas competitivas sostenibles, alim-
pedir que terceros se apropien, imiten o exploten sus activos sin autorizacién. Esta proteccion
también permite generar flujos de ingresos mediante licencias, franquicias o acuerdos de co-
mercializacion. Ademas, ciertos activos intangibles pueden beneficiarse de incentivos fisca-
les, reduciendo la carga tributaria. La propiedad intelectual también actia como una fuente
valiosa de inteligencia competitiva, al permitir monitorear tendencias del mercadoy activida-
desde competidoresatravés de bases de datos de patentesyregistros. Asimismo, contarcon
un portafolio sélido de propiedad intelectual facilita el acceso a financiamiento, ya que puede
ser utilizado como garantia o evidencia del valorinnovador de laempresa, lo que a suvez atrae
a inversionistas y socios estratégicos. Finalmente, una estrategia bien estructurada ayuda a
evitary mitigarriesgos legalesy comerciales, al establecer claramente los derechos sobre los
activos intangibles y prevenir conflictos futuros. En conjunto, estos elementos fortalecen la
posiciondelaPYME enelmercadoy potencian su crecimiento sostenible.

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

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

LosconsultoresqueasesoranalasPYMEenmateriade propiedadintelectual (Pl)enfrentanmul-
tiples desafios que limitan el aprovechamiento estratégico de estos activos. Uno de los prin-
cipales obstaculos eslafalta de conocimiento por parte de los empresarios sobre qué consti-
tuye unactivode Pl, laposibilidad de que existan activos valiosos noidentificados dentro de la
empresa, y el desconocimiento general sobre como estos pueden contribuir al crecimiento y
diferenciacion comercial. Aesto se sumalaescasaintegracion de conocimientos especializa-
dosenPldentrodelas estrategias comerciales, lo que seve agravado porlapercepciénde que
el sistemade Ples complejoypoco accesible. Ademas, existenlimitaciones enlas técnicas de
evaluacidn adaptadas especificamente alas necesidadesylenguaje del entorno empresarial,
lo que dificulta la identificacidn y valorizacion efectiva de los activos intangibles. Finalmente,
el costo asociado a la obtencidon y mantenimiento de derechos de Pl representa una barrera
significativa, especialmente para empresas con recursos financieros limitados, lo que puede
llevar ala des priorizacidn de la Pl dentro de sus planes estratégicos. Estos desafios requieren
unenfoque integral que combine capacitacién, apoyo técnico especializadoy politicas publi-
cas quefacilitenelacceso al sistema de Pl paralas PYME.
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Un entorno comercial intensamente competitivo

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

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

Decidirse a exportar

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

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

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

Losrasgos unicos oimportantes de suproducto o servicio puedenhabersido elresultadodela
vision, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comercialesy
otros. Estos pueden estar protegidos porel sistema de los derechos de propiedad intelectual.
La propiedad intelectual (Pl) es un término colectivo que describe invenciones, dibujos o mo-
delos industriales, secretos industriales y comerciales, escritos, peliculas, disefios graficos,
planos, softwares etc., que estan protegidos porderechos de autor, patentes, marcas, dibujos
y modelos industriales, secretos industriales y comerciales, nombres comerciales, expresio-
nes o sefales de propaganda, 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
o servicios basados en estasideas, dibujos o modelos, tecnologia, secretos industriales o co-
nocimientos técnicos.
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Es fundamental que los exportadores comprendan las leyes de Pl en los mercados extranjeros y
aseguren que sus productos cumplan con ellas para evitar infracciones. Ademas, en algunos ca-
sos, podriasermasrentable exportarunicamentelaPl,comolicencias, enlugardel productofisico.

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

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

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

Cuandounproducto nuevo entraenelmercadoy consigue atraer clientes, es muy probable que
la competenciaintente, tarde o temprano, fabricar productos semejantes o idénticos. En algu-
nos casoslacompetenciapodrd aprovechareconomias de escala, unmayoracceso almercado,
mejoresrelaciones conlos principales distribuidores o acceso arecursos primarios mas baratos,
y porello podra fabricarun producto semejante oidéntico aun precio mas bajo,lo que sometera
alinnovador del producto o servicio original a unaintensa presién. A veces esto acaba por hun-
dirlaempresadelinnovador original, entre otras cosas porque seguramente hainvertido mucho
para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan estos resultados 'y
se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva del innovador. Otras veces se apro-
pian oimitanlamarcaconlacual seidentificanlos productos enelmercado, destruyendo la dis-
tintividad oincluso la calidad del producto, y asimismo el emprendimiento delinnovador.

Este es el motivo mas importante de que las pequefias y medianas empresas deban conside-
rar la posibilidad de proteger su laborinnovadoray creativa aprovechando el sistema de la PI,
que ofrece derechos exclusivos sobre las invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras lite-
rarias y artisticas y otros activos intangibles como secretos industriales y comerciales, cosas
tanimportantes como una féormula de un producto, o un proceso confidencial que da ventajas
econdmicas. La proteccidon envirtud de las leyes sobre Pl da la titularidad de una determinada
innovacioén, derechouobra, lo que limitade modo efectivo las posibilidades de que lacompe-
tencia copie o imite 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 las ideas, estrategias,
planesde 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
sonyamas valiosos que sus activos fisicos, por ejemplo, una formula de un producto, o el buen
nombre de una marca (goodwill).

Hoy en dia muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor
parte delafabricacion 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 disefanenlaempresa, 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, 0 ambas
cosas), que sonlo esencial de su éxito, es muy elevado, dando valor alaempresa, porla forma
de protegerlos mismos.

La proteccidnjuridica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI
hace posible el uso exclusivo de estos activos enlos negocios y convierte los activos intangi-
bles enderechos de propiedad exclusiva, sibien porun periodo de tiempo limitado.

Un ejemplo real que refleja la situacion antes mencionada —una empresa que subcontrata la
fabricacion de sus productos, pero mantiene su ventaja competitiva gracias a la proteccién
de su propiedad intelectual en Panama— es el caso de estudios de moda y disefio paname-
Aos que hanregistrado sus marcas y disefios industriales bajo la Ley 35 de 1996. Estas empre-
saslocales:

» Diseflan productos enPanama (ropa, calzado, cosméticos, tecnologia, etc.),
» Subcontratanlafabricaciénen paises como China, Colombia o México,

» Y protegen sus activos intangibles (como marcas, disefios industriales, secretos industria-
lesy patentes) mediante registros ante la DIGERPI.

Endefinitiva, laprotecciondelaPlhace quelos activosintangibles sean “algo mas tangibles” al
convertirlos en activos exclusivos.
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Segunseael caracterde sus activosintangibles, laley le ofrece diferentes instrumentos juridi-
cos para protegerlos.

» Losproductosy procesosnovedosos pueden protegerse mediante patentesy modelosde
utilidad;

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

» Lasmarcas, 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
su origen geografico, mediante la protecciéndelaindicacion geografica;

» Los secretos industriales, mediante la protecciéon de la confidencialidad de informacién no
revelada devalorcomercial;

» Lasobrasculturales, artisticasyliterarias,ytambién, enlamayoriadelos paises, losprogramas
informaticosy larecopilacién de datos, mediante los derechos de autory derechos conexos.

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

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

Un producto, muchos derechos de PI

Un unico producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de Pl diferentes.
Consideremos porejemplo una bicicleta para discapacitados.

Una empresa panamefa desarrolla un diseho innovador de bicicleta adaptada para personas
condiscapacidad. Este modeloincorporaunsistemade propulsionasistida,unmecanismo de
equilibrio automatico y una estructura ergonémica especialmente disefiada para usuarios con
movilidad reducida. Aunque la empresa no fabrica directamente las bicicletas, subcontratala
produccidn atalleres especializados en el extranjero.

Para proteger su ventaja competitiva, la empresa utiliza diversas herramientas del sistema de
propiedadintelectual disponible enPanama. Enprimerlugar, registrauna patente deinvencion
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para proteger el mecanismo técnico que permite el equilibrio automatico. Ademas, inscribe el
disefio estético de labicicleta como un dibujo industrial, asegurando que su apariencia distin-
tivano pueda sercopiadaporterceros. También protege laférmula de los materiales utilizados
en la fabricacion como un secreto industrial, manteniéndola confidencial mediante acuerdos
consussocios de produccion.

Porotrolado, laempresaregistrasumarcaylogotipo,lo quele permite construirunaidentidad
sélidaenelmercadoy evitareluso no autorizado de sunombre comercial. Finalmente, los ma-
nuales de usuario y el software de control que acompanfa a la bicicleta estan protegidos por
derechos de autor, lo que garantizala exclusividad sobre estos contenidos creativos.

Gracias a esta estrategiaintegral de proteccién de la propiedad intelectual, laempresa puede
subcontratarla fabricacidn sin perder el control sobre sus activos mas valiosos: suinnovacion,
sudisefioy sumarca.

Escoger la proteccion adecuada

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

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

En Panam3, el sistema de derechos de propiedad intelectual (Pl) permite que distintas partes
de un mismo producto estén protegidas bajo diferentes figuras legales, lo que ofrece una co-
berturaintegral y estratégica. Esta evolucidn del sistema permite alas empresas proteger sus
activos de forma mas efectiva y de acuerdo con la naturaleza especifica de cada parte de su
producto.

Por ejemplo, imaginemos una empresa que desarrolla un innovador dispositivo portatil para
personas con discapacidad visual. Este producto incluye una cubierta con disefio atractivo,
sensores de navegacidénasistida, un software de reconocimiento de vozy una marca distintiva.
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Antes dellanzamiento del producto, laempresa mantiene en secreto el disefo exterior del dis-
positivo, protegiéndolo como secretoindustrial para evitarfiltraciones. Unavezlanzado, regis-
traeldisefo como dibujoindustrial, asegurando la exclusividad sobre suapariencia estética. Al
mismo tiempo, los sensoresy el sistema de navegacion, que representan una solucion técnica
novedosa, son protegidos mediante una patente de invencidn. El software de reconocimien-
to de voz, por su parte, estd amparado por el derecho de autor, al igual que los manuales de
usuarioy la interfaz grafica. Finalmente, el nombre del producto y sulogotipo son registrados
como marcade productos, lo que refuerza suidentidad en el mercado.

Este enfoque multiple de proteccion permite a la empresa salvaguardar suinnovacion desde
distintos dngulos, dificultando que terceros puedan copiar o explotar su producto sin autori-
zacioén. Sinembargo, como cada tipo de proteccidn tiene requisitos, plazos y procedimientos
distintos, es fundamental contar con la asesoria de un experto en propiedad intelectual para
disefiaruna estrategia adecuaday eficaz.

Este tipo de estrategia ya ha sido aplicada por empresas en sectores como la joyeria, la tec-
nologia médicay el disefio industrial, segunreportes de firmas legales especializadas en pro-
piedad intelectual en el pais. Sea cual fuere la decisién final, siempre es aconsejable empezar
protegiendo porlo menos la marca de productos . Aunque al principio pueda no tener mucho
valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentara inmediatamente el
valordelamarcay se convertird enuna parte esencial de laimagenylaidentidad del producto.
iPero quiza entonces ya seademasiado tarde!

Alelaborarelplande exportaciény antesde emprenderlaactividad exportadora,lamayoriade
las empresas pasan generalmente por todos o algunos de los pasos siguientes, que resultan
fundamentales:

» |dentificarlos mercados de exportacion adecuados;

» Calcularlas necesidades delademanday delos mercados;

» Encontrarsocioslocalesy canales de distribucion;

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

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

» Determinarlos precios para distintos mercados de exportacion;
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>

»

»

»

Presupuestarlos gastos de exportacidony recaudar fondos;
Efectuarlas disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;
Anunciary comercializar el producto enlos mercados de exportacion;

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

Existenvariasrazones porlasque conviene queunaempresatengaencuentalas cuestionesde

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

propiedad intelectual desempefia una funcionimportante y amenudo fundamental enla ma-

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

»

»

»

»

»

»

»

El precio del producto dependeré en parte de la medida en que los consumidores del mer-
cado de exportaciéonreconozcany valorenlamarca, asicomo de la existencia de productos
similares o idénticos (lo que podria estar limitado por medio de la proteccion de los dere-
chosdePl).

Al recaudar fondos, poseer patentes sobre los aspectos innovadores del producto resulta
amenudo Util para convencer alosinversionistas, alos empresarios de capitalriesgo o alos
bancos delas oportunidades comerciales que presenta el producto. (Véase la pregunta 76)

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

Enlanegociacion de acuerdos conlos socios debera tener en cuenta las cuestiones relati-
vas alatitularidad de los derechos de propiedadintelectual, especialmente encaso de que
el producto sea fabricado en otro pais o sea modificado, empaqguetado o distribuido por
socios de otro pais. (Véase lapregunta 49)

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

El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podra depender de siya ha
solicitado la proteccion para sus invenciones o disefios, puesto que divulgar prematura-
mente su invencion podria ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar la pro-
teccidnenunaetapaposterior. Existe unaventanao “plazo de gracia” de doce meses. (Véa-
selapregunta 31)

Ademads, puede haberinformacidén comercial confidencial relativa a todos o ala mayoria de
loselementos mencionados enlas etapasanteriores. Dichainformaciénse beneficiard dela
protecciéndel secreto comercial o delaprotecciéncontralacompetencia desleal siempre
ycuando sedivulgue Unicamente enfuncidndelasnecesidadesytrashabersidofirmadoun
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acuerdo de confidencialidad o de no divulgacidn. El plany la estrategia de exportacidon en
sison “secretosindustriales”ylas empresas generalmente estaraninteresadas enque sigan
siendo confidencialesy no se divulguen alos competidores. (Véase la pregunta 38)

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

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

Por ultimo, sino se tienen en cuenta las cuestiones de PI, pueden producirse pérdidas impor-
tantes o funestas si se considera que sus productos infringenlos derechos de Pl de otros titu-
lares enelmercado de exportacién de que se trate. Aun cuando unainvencion, disefilo o marca
no esté protegido en su propio pais, esto no significa que alguien no lo haya protegido en el
mercado de 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 alaproteccién delos derechos de Pl de terceros enun mercado de exportacion. Tam-
biénpuede darse este caso enrelaciénconlas marcas.

Ademas, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un
acuerdo de licencia con otra empresa, obteniendo de este modo una licencia para vender un
productodadoensumercadonacional,carezcandelderechoavenderelproductoenlosmer-
cados de exportacion. Enlos contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el
ambitodelalicenciayesimportante tenerencuentaestacuestiénalahoradenegociardichos
acuerdos. (Véase lapregunta 47)
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Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de la importancia de proteger su propiedad

intelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan a la pérdida de

sus derechos (robo de su marca), imitadores o falsificadores o cuando han sido acusados de

infringir los derechos de otros. Por lo tanto, al elaborar el plan y la estrategia de exportacion

de productos o servicios desde Panama es importante conocer el entorno de la propiedad

intelectual en el posible mercado de exportacién aligual que los demas aspectos del ambito

empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que cometen los ex-

portadores figuranlos siguientes:

»

»

»

Creer que la proteccion de la Pl hecha en Panama da proteccion en otros paises. Muchos
exportadores creen que, al solicitar la proteccidon de una marca, patente o disefio industrial
en Panama, ya estan automaticamente protegidos en todos los demas paises del mundo.
No obstante, los derechos de Pl tienen caracter territorial, y las oficinas de propiedad in-
telectual Unicamente otorgan proteccidn para el pais o regién donde se solicitd su protec-
cién. Unicamente enlaesferade los derechos de autorhay una protecciénampliay automa-
ticaen grannimero de paises. Para saber como aplicarla proteccion de Pl en el extranjero,
véase lapregunta 62.

Suponer que laprotecciéndePlesigualentodoslos paises. EnPanama, porejemplo, las pa-
tentes se otorgan al primer solicitante, no al primerinventor. Esto significa que quien presenta
primero la solicitud tiene prioridad, sin importar quién inventd primero. Ademas, las marcas
requieren registro formal para obtener proteccion legal, a diferencia de paises donde el uso
previo puede generar derechos. En cambio, los derechos de autor se protegen automatica-
mente desde la creacidndelaobra, aunque el registro sigue siendo recomendable para faci-
litar sudefensa. Porestas diferencias, es esencial no asumir que las reglas de Pl son universa-
lesy siempre consultaraun experto local para protegeradecuadamente tus derechos.

No verificar siuna marca ya ha sido registrada o esta siendo utilizada por competidores en
el mercado de exportacion. Si utiliza en otro pais una marca que sea idéntica o similar a la
que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podria considerarse que
infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje
de utilizar dicha marca o que pague determinados dafos por infraccién, lo que puede su-
poner un duro golpe para la estrategia de comercializacion y exportacién de su empresa.
Serafundamental efectuarunabusquedade marcasenelcorrespondiente mercado de ex-
portacidnantes deiniciar sus actividadesy preferentemente antes de seleccionarlamarca.
(Véaselapregunta 25)
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»

»

»

»

»

No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccién. Solicitar la proteccion
delaPlenvarias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puede resultar caro. Existen al-
gunos sistemas regionales de proteccion disponibles en Panamaé parala proteccién de pa-
tentes a través del Patent Cooperation Treaty (PCT), que es un medio eficaz de solicitar la
protecciéndelaPlenvarios paises. (Véanse las preguntas 63 a 65)

Solicitar demasiado tarde la proteccion de la Pl en otro pais. En los mercados de exporta-
cion debe solicitar la proteccién de algunos derechos de propiedad intelectual, como los
relativos a las patentes y los disefos industriales, dentro de un determinado periodo de
tiempo a partirde la fecha enla que la ha solicitado en el mercado nacional. A este periodo
se hacereferenciageneralmente porelnombre de “periodo de prioridad”, que es de un afio
en el caso de las patentes y de seis meses en el de los dibujos 0 modelos industriales. En
caso de gque no solicite proteccion en esos paises durante el periodo de prioridad, podria
serdificil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que co-
pien gratuitamente suinvenciéon o disefio. (Véase la pregunta 61)

Divulgar informacion demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidenciali-
dad o de no divulgacion. Siusted divulga informacion sobre su nueva invencion o su nuevo
disefo aposibles socios comerciales, agentes de exportacion, distribuidores o a cualquier
otrapersonaantes de solicitarlaproteccidonosin que existauncontrato firmadoenelque se
exijala confidencialidad puede perderlos derechos sobre suinvencion o disefio. De hecho,
es posible que suproductoinnovador deje de serconsiderado nuevoy, porlo tanto, paten-
table o que alguien mas pueda solicitar la proteccion por patente, excluyéndole a usted del
uso de su propia invencidn. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o
modelosindustriales.

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 fa-
bricacion en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creacion, fabricacion o disefio
de productos a otras empresas, amenudo en otros paises. Sinembargo, con frecuencialas
empresasse olvidande protegersus derechos de propiedadintelectualenesos paisesode
especificarenlos contratos conlas empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o
modelos, las invenciones, los programas informaticos, etc. El peligro principal que corren
las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de
Plentrelaempresaque subcontratalatareaylaempresacontratadaparaejecutarla. (Véase
lapregunta44)
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» Tratarde negociarunalicenciadeunproducto enunmercado enelque no estanprotegidas
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 Unicao de
regalias. Amenudo, en el contrato de licencia figuran clausulas para compartir los conoci-
mientos tecnoldgicos, asicomo para autorizarafabricarovenderel producto puestoapun-
to por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse
de que los derechos de Pl relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos
adecuadamente en el pais en cuestidny de que han sido incluidas las cldusulas adecuadas
paraesclarecer quiénes el titularde esos derechos. (Véase la pregunta 45)

» Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestion. Existen numerosos ca-
sosenqguelasempresascomienzanacomercializarsus 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. (Véase lapregunta19)

Ejemplos de marcasinadecuadas enPanama:
“MalaMujer” rechazada en Panama por suconnotaciénlocal;
“Mojén Beach”, porque en Panama el término mojon es término vulgar.

En conclusion, existen amplias razones para asegurarse de que se tienen en debida conside-
racion las cuestiones de propiedad intelectual al elaborar el plan de exportacidén y de que se
tomanlas medidas necesarias paravelarporque a)no setome porsorpresaalaempresainfrin-
giendo los derechos de Pl de otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de
aprovecharse de la creatividady la capacidad inventiva de su propia empresa.

Esimportante recordar que los derechos de Pl son “derechos territoriales” lo que significa que
en general sdlo estan protegidos en el pais (por ejemplo, Espafia) o la regién Comunidad Eu-
ropea, donde se ha solicitado y obtenido la proteccion. Por consiguiente, unaempresa que ha
presentado debidamente la solicitud de proteccidn de su patentes, marcas o dibujos o mo-
delosindustriales ensumercado nacional,y ala que se han concedido estos derechos, puede
descubrir pronto que estos derechos no ofrecen proteccioén enlos mercados de exportacion,
a no ser que se hayan solicitado los mismos derechos en la oficina nacional (o regional) de la
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Pl del mercado de exportacion en cuestion y que esta oficina los haya concedido. Para tener
informacion sobre lamanera de proteger su Pl en el extranjero véase la pregunta 62.

Excepciones

EnPanam3d, comoenlamayoriadelospaises,laprotecciéndelosderechosde propiedadinte-
lectual (Pl) generalmente requiere el registro formal ante las autoridades competentes, como
la DIGERPI para propiedad industrial o el Ministerio de Cultura para Derecho de Autor. Sinem-
bargo, existen algunas excepcionesimportantes que vale lapenadestacar.

Adiferenciade paises consistemas de commonlaw como Estados Unidos o Reino Unido, don-
de unamarcapuede adquirir protecciénlegal simplemente porsuuso enelcomercio,enPana-
ma el registro es obligatorio para obtener derechos exclusivos sobre una marca. No obstante,
la declaracion de uso es unrequisito dentro del proceso de registro, y puede influir en disputas
sobre prioridad o cancelacién. Véase mas informacion sobre marcas enla pregunta19.

En Panam3, los derechos de autor no requieren registro para estar protegidos. Una obra lite-
raria, artistica, cientifica o incluso un software esta protegido automaticamente desde el mo-
mento de su creacion, siempre que sea original y esté fijada en un medio tangible. Aunque el
registro no es obligatorio, sies recomendable, ya que otorga una presuncion legal de autoriay
facilitala defensa encaso de disputa.

Gracias a su adhesion al Convenio de Berna y a la Organizacion Mundial del Comercio (OMC),
Panama garantiza que las obras creadas por nacionales o residentes de otros paises miembros
estén protegidas automaticamente en su territorio, y viceversa. Esto significa que una obra pro-
tegida en Panama también lo estard en mas de 180 paises sin necesidad de registro adicional.
Paramasinformacion sobrelos derechos de autory derechos conexos, véase la pregunta 32.

Para otros derechos de Pl, como patentes, modelos de utilidad, disefios industriales o marcas,
el registro sigue siendo un requisito esencial para obtener proteccidn tanto en Panama como
en el extranjero. Ademas, registrar estos derechos permite:

» Cumplirconlos plazosinternacionales de prioridad.

» Prevenirimitaciones o copias.

» Detectarposibles conflictos con derechos de terceros.

» Facilitarnegociaciones delicencias, franquicias o acuerdos comerciales.

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

11237/



Practicamente todos los paises del mundo tienen leyes que protegen la propiedad intelectual
(PI). Alo largo de los afios, ha habido unaimportante armonizacion de estas leyes, y hoy en dia
la mayoria de los paises han adoptado marcos legales que contemplan las principales formas
de proteccién dela Pl, como las patentes, marcas registradas, disefios industriales, derechos
de autory derechos conexos.

Los dos pilares histdricos del sistema internacional de Pl son el Convenio de Paris (1883) y
elConveniodeBerna(1886),ambosratificados porPanama. Alolargo deltiempo, sehanadop-
tado otros tratados paraadaptarel sistema alos desafios contemporaneos. En1995, conlaen-
tradaenvigor de los acuerdos fundacionales de la Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC),
selogré una armonizacién adicional mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que establece normas mini-
mas parala proteccién delos derechos dePI.

Panama, como miembro activo de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) desde 1983, ha suscrito numerosos tratados internacionales que refuerzan su compro-
miso conlaprotecciéndelaPl. Entre ellos destacan:

» ElTratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), que permite presentar una unica
solicitudinternacional de patente valida en multiples paises.

» ElTratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, que simplificanlos procedimientos de registroy gestion de marcas.

» El Tratado de Budapest, que regula el reconocimiento internacional del depdsito de mi-
croorganismos para fines de patentes.

» ElTratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpre-
tacion o Ejecuciony Fonogramas (WPPT), conocidos como los “tratados Internet”, que esta-
blecenlasbasesjuridicas para protegerlos derechos delos creadores en el entorno digital.

En los ultimos afos, el avance de tecnologias como Internet, la inteligencia artificial y la bio-
tecnologia ha planteado nuevos desafios al sistema de Pl. Aunque las respuestas varian entre
paises, el objetivo comun sigue siendo avanzar hacia una mayor armonizacidony cooperacion
internacional. Por ello, es fundamental que los creadores, empresarios e innovadores consul-
ten a expertos en propiedad intelectual para disefiar estrategias de proteccion adecuadas a
sus necesidadesy alos marcos legalesvigentes en cadajurisdiccion.

11247/



La clave parala Propiedad Intelectual

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

Elmejorlugarparaempezarabuscarinformacion sobre las normasy procedimientos de protec-
cion de la Plen su pais o en otro pais es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la Pl del
correspondiente pais. Las oficinas de la Pl en Panama son la Direccién General del Registro de
la Propiedad Industrial (DIGERPI), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, para patentes,
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, nombres comerciales, sefales de propagan-
day otros;y el Ministerio de Cultura, paralorelativo ala proteccién de Derecho de Autor.

Los abogados puedensertambién fuentes Utiles de informaciony asesoramiento sobre cues-
tionesde Pl. Los agentesy abogados delaPlson personas que prestan servicio del sector pri-
vadoy que estan calificados pararepresentar a clientes durante el proceso de solicitud y para
defenderalos clientes ante los tribunales enlos pleitos planteados cuando surgen controver-
sias sobre la Pl. Muchos paises exigen a las empresas extranjeras que contraten a un agente
nacional de la Pl parapodersolicitaruna patente o marcaregistrada.

Por Ultimo, se puede consultar la legislacion nacional de un pais dado para obtener informacion
sobre la proteccion dela Pl en ese pais. El sitio web de la OMPI comprende una coleccidon de le-
yes nacionales sobre la Pl que puede consultarse gratuitamente en linea en https://www.wipo.
int/es/web/wipolex/

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

En un entorno cada vez mas competitivo y creativo, proteger tus ideas, marcas, disefios o in-
venciones es fundamental. En Panama, el sistema de propiedad intelectual (Pl) esta regulado
principalmente porlaley 35de 1996, reformadaporlaley 61de 2012,y sureglamentacionatra-
vés del Decreto Ejecutivo 85 de 2017. Este marco legal permite a los creadores y empresarios
protegersus activosintangiblesy hacerlos valerante terceros.

Identifica qué tipo de derecho te corresponde. La propiedad intelectual se
divide en dos grandes ramas:

» Propiedadindustrial, queincluye:

® Patentes (invenciones técnicas)
® Modelos de utilidad

® Disenosindustriales
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® Marcasynombres comerciales

® Secretosindustriales
» Derecho de autor (o propiedadintelectual), que protege:

e Obrasliterarias, artisticas, cientificas

® Software, musica, audiovisuales, entre otros
Cadatipo de creacidnrequiere un enfoque distinto para su proteccionlegal.

Registra tu derecho ante la autoridad competente

EnPanama, elregistro de los derechos de propiedad industrial se realiza ante la Direccion Ge-
neral del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), adscrita al Ministerio de Comercio e In-
dustrias. Para Derecho de Autor, el registro se tramita ante el Ministerio de Cultura.

Elregistro no siempre es obligatorio (por ejemplo, en el caso del derecho de autor), pero sies
altamente recomendable, ya que facilita la defensalegal en caso deinfraccién.

Usa tus derechos de forma activa

Una vezregistrado, es importante usar el derecho de forma efectiva. Por ejemplo, una marca
registradadebe utilizarse enel comercio paraevitarsu cancelaciénporfaltadeuso. Las paten-
tes explotarse olicenciarse, ylos derechos de autor pueden ser comercializados o cedidos.

Monitoreay protege tu propiedad intelectual

Vigilarelmercado esclave paradetectarposiblesinfracciones. Sialguienutilizatumarca, dise-
flo oinvencidn sin autorizacion, puedes:

» Enviarunacartade advertencia(cease and desist)

» Solicitarmedidas cautelares (requieres de abogados especializados)

» Iniciarunproceso judicial porinfraccién ante los tribunales competentes

>

» Acudir ala DIGERPI parasolicitarla cancelacion de registros que violen tus derechos

El Codigo Penal panamefio también contempla sanciones por falsificacion, pirateriay uso in-
debido de derechosdePl.

Busca asesoria legal especializada

Dado que cada caso puede tener particularidades técnicas ojuridicas, esrecomendable con-
tarconelapoyo de unabogado especializado en propiedadintelectual.
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Elementos
basicos sobre
las patentes



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

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

No todas las empresas desarrollaninvenciones patentables, pero también es equivocado creer
que las patentes se aplican Unicamente a procesos y productos fisicos y quimicos complejos, o
que solo son Utiles para grandes empresas. En general puede conseguirse patentes para cual-
quierdominio delatecnologia, desde clips sujetapapeles hastacomputadoras. Existenyamiles
de patentes para productos de uso diario como plumas, botellas de cristal, telas o bicicletas.

Para obtener una patente hay que presentar una solicitud a la oficina nacional o regional de
patentes. En el formulario de solicitud debera describir su invenciony compararla con tecno-
logias anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden con-
seguirse generalmente en la misma oficina de patentes. Véase en la pregunta 63 informacion
sobre cdmo obtenerla proteccion de patente en otros paises.

EnPanama este derecho exclusivo se concede porun periodo limitado de tiempo, 20 afios desde
lafechade presentaciondelasolicitud, siempre que el titular dela patente paguelas tasas de man-
tenimiento que es quinguenal, y es valido Unicamente en el pais donde se ha pedido la proteccidn.

Conlapatente se puede solicitar, a través de procesos judiciales, la proteccion juridica contra
unaviolacién (infraccidn) de los derechos de patente. Por consiguiente, los titulares de paten-
tes deben vigilar periddicamente las actividades comerciales de terceros si quieren que sus
derechos de patente seanrespetados.

Suproducto, para ser patentable, deberd cumplirlas siguientes condiciones:

» Serunainvencién(segundefinicioncontenidaenelarticulo1ldelaley 35 de 1996, modifica-
daporlaleyé1de 2012, enadelantela “Ley”);
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» Tenernovedad (segunarticulo12 delaley);
» Presentarunaactividadinventiva (segunarticulo 16 dela Ley);

» Teneraplicacionindustrial (articulo 17 dela Ley).

Las patentes se conceden por invenciones. ;Qué es una invencién? En Panam3, se define In-
vencion como “todaidea aplicable enla practica parala solucion de un problema técnico de-
terminado. Una invencion puede ser un producto y/o un procedimiento. La invencidn de un
producto comprende, entre otros, cualquier sustancia, composicién o material, y cualquier
articulo, aparato, maquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangi-
ble, asicomo cualquiera de sus partes. Una invencién de un procedimiento comprende, entre
otros, cualquiermétodo, sistema o secuenciade etapasconducentes alafabricacionoalaob-
tencionde un productoodeunresultado.” (articulo 1)

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

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

Elemento de novedad

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

EnPanama, puedeincluirse enel “estado delatécnica” unainvencidndescritaenunapublicacion
impresa disponible enalgunlugar delmundo o conocida o utilizada en algunlugar del mundo, lo
que constituye estado de la técnicay por consiguiente puede destruir la novedad de su inven-
cion. Porconsiguiente, publicarunadescripcionde suinvencionantes de patentarla, puede con-
vertirestainvenciénenalgo sinnovedady porlo tanto enunainvenciénno patentable.

EnPanama, las utilizaciones enel extranjerono seincluirdncomo estado delatécnicaporque son
dificiles de demostrar. Ademas, el articulo 13 de la Ley prevé un plazo de gracia de hasta 12 me-
ses desde elmomento enque elinventorrevelaunainvencion, periodo durante el cual elinventor
puede presentarsu solicitud de proteccion de patente sin que lainvencion pierda novedad.

Actividad inventiva

Se considerara que una invencidén comprende una “actividad inventiva” si, en relaciéon con el
estado de unatécnica determinada, no es evidente para una personaversada en esta técnica;
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dicho con otras palabras, no ha de ser posible que un experto medio consiga la invencién con
unsimple trabajo de rutina.

Esta es una prueba subjetiva dificil de explicar y dificil de aplicar. Hay un nimero considera-
ble de casosenlos que el examinadory el solicitante, o el abogado de patentes, estanen des-
acuerdo sobre el caracterinventivo de unadeterminada solicitud de patente, y entonceslade-
cisionen el Superior Jerarquico. No esraro que las decisiones de un examinador de una oficina
de patentes sean revocadas por una decision de su superiorjerarquico, o enla Sala Tercera de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, son los siguientes: simple cam-
bio de tamafo; hacer algo portatil; inversidon de partes; cambio de materiales; agregacion; o
la simple sustitucidn por una parte o funcién equivalente. Todo esto no se considera que sea
suficientemente inventivo para mereceruna patente. (Véase la pregunta 13)

Aplicacioén industrial

Una invencién se considera susceptible de aplicacién industrial cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad, de manera especifica, sustan-
cialy creible. Esta definicidn busca asegurar que la invencién tenga una utilidad practicay no
seameramente tedrica o especulativa.

Se entiende por industria, en su sentido mas amplio, todo lo distinto de una actividad pura-
mente intelectual o estética. Una idea en sino puede patentarse sino es unainvencion que se
consideradotadade aplicacidonindustrial. Ademas, laley aclaraque eltérmino “industria” debe
entenderse en su sentido mas amplio, incluyendo no solo la manufactura, sino también activi-
dades como laartesania, agricultura, mineria, pescay los servicios.

Temas no patentables

Ademas, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la proteccion de pa-
tente, unainvencion ha de corresponder conla definicion de un tema patentable. Siusted esta
interesado en proteger su invencidn con una patente, deber consultar primero la definiciéon
legal de tema patentable en sus leyes nacionales sobre patentes, porque estas definiciones
varian de un pais a otro.

Segunlasleyessobre patentes de Panamalas siguientesinvencionesno podrianserpatentables:

Inicialmente y segun el articulo 14 de laLey no son patentables:

» Los principios tedricos o cientificos;

» Losdescubrimientos que consistanen daraconocerorevelaralgo que ya existiaenlanatu-
raleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido;

» Los planes y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o principios
econdmicos o de negocios;
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»

»

»

»

»

Los programas de ordenadores per se;
Lasformas de presentacion de informacion;
Las creaciones estéticasy las obras artisticas o literarias;

Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagndstico, aplicables al cuerpo
humano, y los relativos a animales. Esta disposicidn no se aplicara a los productos, espe-
cialmente alas sustancias o composiciones, nialasinvenciones de aparatos oinstrumentos
paralapuestaen practicade tales métodos;

La yuxtaposicidén deinvenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la variacién
ensuforma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se pueda comprobar que cum-
ple losrequisitos de novedad, actividad inventivay aplicaciénindustrial.

Tambiénseincluyencomo no patentables, de conformidad con el articulo 14-A, los siguientes:

“invenciones cuya explotaciéon comercial debeimpedirse necesariamente para protegerel or-
den publico, la seguridad del Estado, lamoral y las buenas costumbres, la salud o lavida de las

personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que

esa exclusion no se haga solo por existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o

queregule dicha explotacién.”

Patentar las invenciones de su empresa puede ser muy ventajoso y puede proporcionar a su

empresa los derechos exclusivos para utilizar y explotar la invencion durante hasta 20 afios

desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente. Ademas, la proteccién de patente

puede proporcionartambién:

»

»

»

»

Exclusividad legal: La patente otorga derechos exclusivos por 20 afos, protegiendo lain-
vencion frente a terceros.

Potencial comercial: Puede ser licenciado a empresas interesadas, generando ingresos
porregalias.

Diferenciacion: Ofrece una solucidon Unica que mejora procesos, reduce costos o aumenta
la eficiencia.

Atraccion de inversion: La proteccion legal y el potencial de mercado lo convierten en un
activo atractivo parainversionistasy socios estratégicos.
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Patentar quizd no sea siempre la solucién adecuada para sunegocio. Es aconsejable ponderar

cuidadosamente los costosy beneficios delaproteccidénde patente, antes deiniciarel proce-

so. Porconsiguiente, es preciso que usted comprenda qué podria suceder sisuempresadeci-

dierano patentarunainvencién patentable.

»

»

»

Podria patentarla otrapersona. EnPanamacuando mas deunapersonaoempresapresen-
tansolicitudesde patente paralamismainvencion, tiene derechoalapatentelaprimeraper-
sonaoempresaque presentalasolicitud. Esto significaque, siusted no patentaenabsoluto
sus invenciones o las invenciones de sus empleados, o si presenta su solicitud demasiado
tarde, otra persona - que puede haber desarrollado mas tarde la mismainvencién o unain-
vencién equivalente - podria conseguir una patente. El titular de la patente podra entonces
excluir legitimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades a la continuacion
de lautilizacion previa (cuando la legislacion sobre patentes prevea esta excepcion) o pedir
asuempresaque pague derechos de licencia para utilizar lainvencion.

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

Quedarangravemente obstaculizadaslas posibilidades de concederenlicencialatecno-
logia, venderla o transferirla. Nadie esta dispuesto apagarporelderecho a utilizaralgo que
no pertenece anadie. Sinlaproteccion de la Plquedan gravemente disminuidas las oportu-
nidades para conceder en licencia la tecnologia a terceros a cambio de regalias. Ademas,
cuando se celebren negociaciones para transferir un determinado desarrollo tecnoldgico
sinque exista proteccidéndelaPlsobrelatecnologiaencuestién, las partes no desearanre-
velar susinvenciones, porque temeran que la otra parte pueda “salir corriendo conlainven-
cion”. La proteccidon de patente limitalos riesgos de que esto suceda, porque el titularde la
patente tiene la exclusividadlegal sobre la utilizacidon de lainvencidn.
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COFLEX, S.A.de C.V.,,métodoy aparato parainstalar un drenaje de piso.

En Panama las invenciones pueden protegerse mediante modelos de utilidad, que son, de
acuerdo a la Ley, “toda forma, configuracion o disposicion de elementos de algun artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que permite un
mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricaciéndelobjeto a que seincorpora, o que
le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que antes no tenia” (articulo 24) .

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

» Elplazo de duraciondelaproteccionpormodelos de utilidad es mas corto que el de las pa-
tentes es de diezafos, sin posibilidad de ampliacidén o renovacion.

» Esmucho masecondmico obtenery mantenermodelos de utilidad.

» EnPanama, laproteccion mediante modelos de utilidad puede obtenerse Unicamente para
ciertos campos delatecnologiay se aplica unicamente a productosy no a procesos.

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.

Panama no permite presentar al mismo tiempo una solicitud de patente y una solicitud de mo-
delo de utilidad. Pero sipermite la conversién de una patente amodelo de utilidad y viceversa,
de conformidad conelarticulo 44 delaley'.

'Articulo 44. Elsolicitante de unapatente deinvencion podréa pedir que susolicitud se conviertaenunasolicitud deregis-
trode modelode utilidady que se tramite comottal. Laconversidndelasolicitud sélo procederd cuandolanaturalezade
lainvencionlo permita. El solicitante de unregistro de modelo de utilidad podra pedir que susolicitud se conviertaenuna
solicitudde patente deinvencion. Lapeticidnde conversiénde unasolicitud se presentaréd sélounavezy devengarala
tasaestablecida. Unasolicitud convertidamantendralafechade presentaciéndelasolicitudinicial.
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El primer paso para obtener una patente completar una solicitud de patente. Los formularios
parasolicitar patentes pueden obtenerse enla oficinanacional de patentes, que enPanamaes
la DIGERPI. Es importante no divulgar su invencién antes de presentar la solicitud de patente.
Unarevelacion previaafectasus posibilidades de obtenerla patente, porque suinvencion pue-
de considerarse no novedosa.

La solicitud de patente debe estaracompanada poruna descripcion, una o masreivindicacio-
nes, los dibujos correspondientes, unresumen, un poder, asicomo del comprobante de haber
pagadolatasayelderecho de presentacion establecidos. La solicitud debeindicarelnombre
y la direccion del solicitante, el nombre del inventor, el nombre y la direccién del mandatarioy
elnombre delainvencion.

¢Como puedo saber que miinvencion es novedosa?

Esesencialllevaracabounabuisqueda de patentes enla DIGERPI antes de completarla solici-
tud, pues elloindicara sisuinvencion es novedosay porlo tanto sies patentable. Usted puede
realizar la busqueda personalmente o recurrir a los servicios de un abogado idéneo para que
realicelainvestigacion. La DIGERPItiene bases de datos enlinea sobre patentes, lo que permi-
te realizar una busqueda personalmente. (Hay mas informacién sobre patentes y la utilizacion
delasbases de datos de patentesenlapreguntal8)

¢Preciso de un abogado para solicitar una patente?

EnPanama es obligatorio solicitarla proteccidon de la patente mediante un abogado. Alas per-
sonas no domiciliadas en Panama, se les exige ademas un domicilio en Panama para notifica-
ciones, que normalmente es suministrado por elabogado.

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

Cuandolaoficina de patentes harecibido una solicitud de patente una serie de medidas antes
de concederla:

» Examendeforma;
» Examendefondo;

» Concesidny publicacion.
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El abogado actua como intermediario, recibir comunicaciones de la oficina de patentes, ase-
sorar al solicitante sobre la mejor actuacidn posible, seguir las instrucciones del solicitante y
responder de acuerdo conellas ala oficina de patentes.

Examen de forma

Esta etapa consiste en comprobar si se han cumplido todos los tramites precisos, por ejem-
plo, si el formulario de solicitud se ha completado adecuadamente y si contiene toda la infor-
macion pertinente. Se da al solicitante la oportunidad de corregir los defectos descubiertos
durante este examen; silos defectos no se corrigen en un plazo determinado la Oficina de Pa-
tentesrechazalasolicitud.

Sitodo estaenorden, se publicaunextracto delasolicitud en el Boletin OficialdelaPropiedad
Industrial (primera publicacién). A partir de esa publicacion, se abre un periodo de 60 dias, du-
rante el cual terceros pueden presentar objeciones fundamentadas.

Sinohay objecidonenlaprimera publicacidn, se procede ala elaboracion del Informe del Esta-
do delatécnica. Esteinforme puede serrealizado porla DIGERPI o con el apoyo de una oficina
internacionalreconocida.

Examen de fondo

Unavezrealizado el Informe del Estado de la Técnica (IET) el mismo se publica (segunda publi-
cacion), A partir de esa publicacion, se abre un periodo de observaciones de 60 dias, durante
elcualterceros pueden presentar observaciones fundamentadas.

Si el resultado del IET es desfavorable, el solicitante tiene la opcidn de corregir o eliminar las
reivindicaciones afectadas porelresultado o simplemente esperarelresultado delexamende
fondo.

Una vez concluido el periodo de dos meses de la segunda publicacién del IET, se procede al
examendefondo,donde se evallasilainvencioncumple conlos tresrequisitos esenciales:no-
vedad, actividad inventivay aplicacionindustrial.

Concesion

Si el resultado del examen de fondo es positivo se concede la patente y se emite el titulo de
propiedad industrial, que otorga derechos exclusivos por un periodo de 20 afios contados
desdelafechade presentaciondelasolicitud. Durante este tiempo, el titular puede explotarla
invencidn, licenciarla o defenderlalegalmente frente ausos no autorizados.
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Los costos de una patente pueden dividirse en cuatro tipos diferentes.

» Loscostosrelativos alastasas de aplicaciony otros derechos de tramitacién pagados alas
oficinas de patentes nacionales o regionales. Estos gastos pueden variar mucho de un pais
aotro (puede obtenerse informacidn sobre las tasas directamente de las oficinas naciona-
les delaPl)ysuelensermenores que los demds gastos citados a continuacion.

» Loscostosrelacionados conlosabogados que debenredactarlasolicitud de patente.

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

» Tasas de mantenimiento. Estas tasas pagarse a intervalos periddicos (cada afio o una vez
cada cinco afos) a fin de mantener la aplicacién o de mantener viva la patente. También
debetenerse encuentaelhechode quelastasasanuales de mantenimiento suelenaumen-
tar cuanto mas tiempo se mantiene la proteccion.

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

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

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

» Evitargastosinnecesarios alinvestigarlo que ya se sabe;

» Determinary evaluar tecnologias para obtenerlicenciasy transferir tecnologia;

» Determinartecnologias alternativas;

» Estaraldiadelasultimas tecnologias en su propia areatécnica;

» Encontrarsoluciones paraproblemastécnicos;

» Conseguirideas paraseguirinnovando.

Desdeelpuntodevistadelaestrategiade negociosde suempresa,lainformaciénde patentes
puede ayudarle a:

» Localizarsocios comerciales;

» Localizarproveedoresy materiales;

>

» Vigilarlas actividades de los competidoresrealesy potenciales;

» ldentificar mercados nicho.

>

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

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

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

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

» Contieneninformacion que amenudo no se divulga de otraforma;

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

» Abarcan practicamente todaslas esferas de latecnologia.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacion Internacional de Patentes (IPC) se ha preparado principalmente para que sea
unsistemade clasificacidony posteriorconsultade documentos de patentes. El objetivo prima-
rio de la IPC es establecer uninstrumento eficaz de busqueda. A este fin intenta asegurar que
cadatematécnico tratado de unainvencién pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un
todoyno por clasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La IPC subdivide la tec-
nologiaen 8 secciones, 120 clases, 628 subclasesy casi 69.000 grupos, que abarcantodoslos
ambitos de la tecnologia. En el momento actual son miembros de la IPC 54 paises y hay otros
paises que utilizanlalPC o variantes de ella para clasificar las patentes.

Hay masinformacion disponible sobrelaIPC enhttps://www.wipo.int/classifications/ipc/es/

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

» Portada: EnPanamano contamos conunaportadapropiamente tal, sino quelos datostales
como informacioén técnica, juridica y/o comercial se pueden ver en la base de datos de la
DIGERPIy enel Certificado de Patente.

» Descripcion: ha de describir con suficientes pormenores la invencién de modo que una
persona versada en la misma area técnica pueda reproducir la invencion a partir de la des-
cripcidny los dibujos. En la practica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticas
enelcaso de patentes de biotecnologia) enlas que puede haber material adicional de apo-
yo que puede encontrarse en el expediente fisico que se encuentraenla DIGERPI.

» Reivindicaciones: indicanelalcance delaproteccidn. Se considerangeneralmentelaparte
masimportante de unapatente. Es esencial quelasreivindicaciones esténbienredactadas,
que declaren exactamente los aspectos de lainvencidn que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estan generalmente numeradas, siendo elnimero1lareivindicacion masampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
caciondelapatente debe estarapoyada porladescripcidonylos dibujos.
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La clave parala Propiedad Intelectual

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

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

18. ; Donde puedo buscar informacion sobre
patentes?

Al ser las patentes documentos publicos, una vez haya sido publicada la solicitud de patente,
la DIGERPI permite consultar el expediente y proximamente se podra consultar en linea, una
vez se habilite el sistema IPASS donde se podra verificar los datos sobre patentes, de modo
gratuito; ademas, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos comple-
jas pero comercialesy de pago. Los abogados en Panama estan capacitados parabuscar do-
cumentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la informacién
necesaria, también puede consultarlabase de datos.

Envases protegidos como patentes

El disefio del envase puede protegerse a través de patente si el envase tiene rasgos funciona-
lesinnovadores puede protegerse mediante patentes o modelos de utilidad.

Enlaces conbases de datos gratuitas y en linearelativas a patentes

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

https://patents.google.com/
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Elementos
basicos sobre
las marcas



Unamarcaestodo signo, palabra, combinacién de estos elementos que permitaindividualizar
o distinguirun producto o servicio de otros productos o servicios en el comercio.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, nUmeros, dibujos, colores, fotos, formas, lo-
gotipos, etiquetas, sonidos, olores, o una combinacidn de estos elementos, que se empleen
para diferenciar productos o servicios en el mercado. En algunos paises, los lemas publicita-
rios o sefales de propagandatambién se consideran marcasy se puedenregistrarcomo tales
en las oficinas nacionales de marcas. Asimismo, cada vez son mas los paises que permiten el
registrode formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales
(por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), los signos sonoros
(sonidos, como el rugido de ledn que precede las peliculas producidas por MGM), y los signos
olfativos (olores, como los perfumes), como es el caso de Panama.

Las principales funciones de las marcas son:

» Permitiralos consumidoresidentificar el producto de una empresaya se trate de un bieno
deunservicio, afindedistinguirlo de los productosidénticos o similares delacompetencia.
Los consumidores que estansatisfechos conundeterminado producto sonmas propensos
a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan
distinguirlo facilmente de otros productosidénticos o similares.

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

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

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, obteniendo un aviso de operaciones, y declarando sunombre comer-
cial el nombre de su establecimiento quedara automaticamente protegido exclusivamente
como marca. Se trata de un error bastante comun. Es importante entender la diferencia entre
losnombres comercialesylas marcas.

El nombre comercial es el nombre completo de su establecimiento, por ejemplo, “Farmacias
Arrocha”, e identifica a suempresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto

?Lapalabra“marca”se usasiempre enlapresente guiareferidatanto aproductos(cuandolo corriente es utilizar
“marcade productos”’)como aservicios (cuando engeneral se aplicanlas palabras “marcas de servicios”), segun el
contexto.Véase enlapregunta22unabreve explicacidnsobrelasmarcas de servicios.
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o productos de suempresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso
de Farmacias Arrocha, que puede venderunos productos bajo el nombre de “Arrocha” y otros
bajo el de “Valuepack”. Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar
todos sus productos, unalineade productosenparticular,ountipo especifico de productofa-
bricado porlaempresa. Algunas empresas también usan sunombre comercial o una parte del
mismo como marca, en cuyo caso, deberian considerar registrarlo como marca para obtener
proteccion.

Alahora de elegiruna marca es Util conocer las categorias de signos que no suelen aceptarse
para el registro como marca en Panama. Las solicitudes de registro de marca se deniegan en
base alos siguientes casos:

» Simbolos oficiales sinautorizacién; Escudos, banderas, emblemas, siglas o nombres de Es-
tadosuorganizaciones.

» Términos descriptivos o genéricos: Indicaciones sobre naturaleza, calidad, origen, uso, etc.
que puedan inducir a error sobre caracteristicas del producto o servicio, salvo que hayan
adquirido distintividad.

» Confusidn con indicaciones geograficas: Que puedan inducir a error sobre el origen del
producto. Salvo que sean arbitrariosy noinduzcan aerror.

» Contrarias alamoral o alorden publico.
» Nombres oretratos de personas sin consentimiento.
» Disehos oficiales: Monedas, billetes, sellos, timbres, monumentos, etc.

» Similitud con marcas existentes: Que puedan causar confusion conmarcasregistradasoen
tramite, o que seanimitaciones de marcas famosas o notorias.

» Traducciones de marcas ya existentes.

» Imitacién de nombres comerciales conocidos.

» Formas tridimensionales comunes o funcionales.

» Formasanimadas o cambiantes.

» Obras protegidas o personajes ficticios sin autorizacion.

» Letras, niumeros o colores aislados sindistintividad.

» Signos de colectividadesindigenas o religiosas sin su consentimiento.

» Términos técnicos, cientificos o denominaciones comunesinternacionales.
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Muchas empresas en Panama saben que una marca ayuda a que sus productos se destaguen
frente alos delacompetencia. Sinembargo, no todas entiendenloimportante que esregistrar
esamarca para protegerlalegalmente.

Registraruna marca en Panama te da el derecho exclusivo de usarla, lo que significa que nadie
mas puede usarunnombre, logo o simboloigual o parecido paravender productos o servicios
similares. Esto ayuda a evitar que otras personas se aprovechen del trabajo ylareputacién que
tUhas construido.

Ademas, una marca registrada puede convertirse en una fuente de ingresos. Puedes darla en
licencia o franquicia a otras empresas, y también puede ayudarte a conseguir financiamiento,
yaquelosbancosylosinversionistas valoran mucho las marcas bien posicionadas.

Sinoregistras tumarca, corres elriesgo de que otraempresala use, incluso sin saberqueyala
estasusando. Esto puede causar confusion entre tus clientes y dafar laimagen de tu negocio,
sobre todo silos productos de la otraempresa son de menor calidad.

Registrartu marca te ofrece muchas ventajas:

» Ayudaaquelosconsumidoresreconozcan tus productos.
» Te permite diferenciarte de lacompetencia.

» Refuerzalaimagenyreputacionde tuempresa.

» Puede generaringresos porlicencias o franquicias.

» Esunactivovalioso paratunegocio.

» Te motivaamantenerlacalidad de tus productos.

» Tedaunabaselegal sélidasialguienintenta copiarte.

EnPanama, a diferencia de otros paises donde el uso puede protegeruna marca, el registro es
fundamental. Te da seguridadlegal, facilita defender tus derechosy te permite usar el simbolo
® paramostrar que tu marca esta protegida.

Marcas de Productos

Como se definid en la pregunta 19, las marcas son todo signo, palabra, combinacién de estos
elementos que permita individualizar o distinguir los productos o fabricados o suministrados
porunaempresade los productos de lasdemas.
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Marca de servicio

La marca de servicio es de naturaleza muy similar ala marca de productos. Ambas son signos
distintivos; las marcas de productos distinguen los productos de una empresa de los de las
demas, y las marcas de servicio cumplen la misma funcion en relacion con los servicios. Los
servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad,
restauracion, etc. Las marcas de servicio puedenregistrarse, renovarse, invalidarse y cederse,
ytambiénpuedenserobjetodelicencia, consujecidonalas mismascondiciones quelasmarcas
de fabrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por
simismas no utilizan lamarca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para co-
mercializar sus productos. La asociacién establece criterios que rigen el uso de la marca co-
lectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geografico) y ofrece a cada una de las em-
presaslaopcidonde usarlamarcaacondicionde cumplirdichas normas. Las marcas colectivas
pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de
empresas gue por separado tendrian dificultades para que los consumidores reconozcan sus
marcasy que los principales minoristas las distribuyan. (Un ejemplo de una marca colectivade
gran éxito es la marca “Café de Boquete” utilizada por productores de café de del Distrito de
Boquete, yreunidos enla Asociacion de Productores de Café de Alta Calidad de Boquete).

Marcas de Garantia

Las marcas de garantia se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas de-
finidas, pero no estan restringidas a un grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda
certificarque sus productos cumplen ciertas normas establecidas. Enlamayoria delos paises,
la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de garantia es que las primeras
sélo pueden ser usadas por un grupo especifico de empresas, por ejemplo, los miembros de
unaasociacion, mientras que las marcas de certificacion puede usarlas cualquieraque cumpla
las normas estipuladas por el titular de lamarca de certificacion.

Uno delosrequisitos masimportantes paraobtenerunamarca de certificacidones que la entidad
que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestiéon cumplen
las normas. Un ejemplo regional de una marca de garantia es la marca “Organico Panama”, que
puede aplicarse sdlo a productos que cumplen conuna serie de procedimientos de produccién
organica. Véase masinformacion sobre las marcas de certificaciénenlapregunta72.

Marcas notoriamente conocidas

EnPanama, segun el Articulo 95 delaLey N.° 35 de 1996, se entiende por marca notoria aquella
que, porsu usointensivo en el mercado, y la publicidad que se le ha dado, se ha difundido am-
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pliamente sin perder su fuerza distintivay es conocida por el grupo de consumidores al que se
dirige. Ademas, mientras que las marcas estan protegidas contra la utilizacién de marcas tan
similares que puedan causar confusion sélo si estas Ultimas se usan en productos idénticos o
similares, las marcas notoriamente conocidas estan protegidas contra la utilizacidon de toda
marca similar que puedan inducir a confusidn, incluso si esta Ultima se aplica a productos de
otrotipo, siempreycuando porsuusointensivo,constantey prolongado seanreconocidas por
elgrupo de consumidores.

La finalidad principal de esa protecciénreforzada esimpedir que las empresas se aprovechen
delareputacidon de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartiday dafiensure-
putacidnorenombre.

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

» Lamarca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse. (Véase
lapregunta 20)

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

» Eltextonodebe tenerconnotacionesnegativas o palabras que seancontrariasalamoralya
labuena costumbre, niensupropioidiomanienninguno delosidiomas delos mercados de
exportacion potenciales (es deciralos paises alos cuales se va a exportarlamarca).

» Lamarcanodebeseridénticaosimilaraotra,de modo que puedainduciraconfusion. Tam-
bién debe considerarse si el correspondiente nombre de dominio (direccidon de Internet)
estadisponible parasuregistro. (Véase enla pregunta 79 masinformacién sobre larelacion
existente entre los nombres de dominioy las marcas)

Ala hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideracién las conse-
cuencias que conllevaralaelecciondelos tipos de palabras siguientes:

» Palabras inventadas o “fantasiosas”. Son palabras sin ningun significado intrinseco o real.
Laspalabrasinventadastienenlaventajade sermasfaciles de proteger,dado que esmaspro-
bable que se consideren distintivas. La otra cara de lamoneda es que alos consumidores les
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»

»

»

resultara mas dificilrecordarlasy que la publicidad de sus productos exigira masimaginacion.
Sonejemplos tipicos de ello “Pepimon” o “Gingurd” para sodas, y “Nob Nob” paraisopos.

Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relacidn con el producto que
anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es probable que
requieran mucha mas publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmen-
telamarcay el producto. Serian ejemplos tipicos de ello laleche marca “Estrella Azul”.

Marcas sugerentes. Son marcas que insinlan uno o varios atributos del producto. El atrac-
tivo de las marcas sugerentes es que actian como una forma de publicidad. Sin embargo,
entrafan el pequefio riesgo de que algunos paises consideren que la marca es demasiado
descriptivay denieguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente seria la “Bonlac”, para
productos abase deleche.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, esimportante que evite imitarmarcas
ya existentes. Es probable que no le permitan registrar niuna marca que varie ligeramente de
la marcanotoriamente conocida o famosa de un competidor, niuna que esté mal deletreada.

La solicitud

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar un formulario de solicitud de marca debida-

mente cumplimentadoy pagarlas tasas correspondientes. En el formulario figuran:

M

»

»

»

Los datos de suempresa;
Unailustracidn grafica de sumarca(aveces se exige un formato especifico);

Unadescripciondelos productosyserviciosydelaclase o clasesalasque pertenecenpara
las que suempresa desea obtenerla proteccidonde lamarca;

Mencioneslegales, traducciones, y otrainformacién aclaratoria de la marca.

Hay que sefalarquela DIGERPIexigen ademas que se demuestre eluso delamarca, obienque

se presente una declaracion donde se deje constancia de que laempresa prevé usarlamarca

esto se hace através de unadeclaracionde uso ointencionde usodelamarca

La DIGERPI

El proceso de tramitacion de las oficinas de marcas varia de un pais a otro, en Panama com-

prende las siguientes etapas.

Examen. En Panam3, la Direccion General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI)

realiza un unico examen que comprende tanto el analisis de forma como el de fondo de la soli-

citud deregistro de marca. En esta etapa, se verifica que la solicitud cumpla con los requisitos
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administrativos, como el pago de la tasa correspondiente y el llenado correcto del formulario,
asicomo conlosrequisitos sustantivos establecidos porlaley. Estoincluye asegurarse de que
el sighonoincurraen prohibicioneslegalesy que no entre en conflicto con marcas previamen-
teregistradas enlamismaclase o clasesrelacionadas. Para este analisis, Panama aplicala Cla-
sificacionInternacional de Productosy Servicios para el Registro de Marcas, conocidacomola
Clasificacién de Niza. Véase la pregunta 25.

Publicaciony Oposicion. Posterior al examen, la marca se publica en el boletin oficial con ob-
jeto de concederunplazo aterceros paraoponerse alregistro.

Registro. Una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, se registra
lamarcay se entregaun certificado de registro cuyo periodo de validez de 10 afios.

Renovacion. La marca puede serrenovada indefinidamente pagando las tasas de renovacion
correspondientes.

El costo de laproteccion

Esimportante teneren cuentay presupuestaradecuadamente los costos asociados alacrea-
cionyelregistro delamarca.

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

» Realizarunabusqueda de marcas también puede ocasionar costos.

» Elproceso deregistro acarrea costos que varianenfunciéndelnimero de paisesydelaca-
tegoriadelosproductosolasclasesde marcasparalaque se solicitaproteccién. LaDIGER-
Pl puede informarle mas detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas
enPanama.

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se hallevado a
cabounabusquedademarcas paraestarseguro de que lamarcaque piensa utilizar, o una simi-
lar, no ha sido yaregistrada por otra empresa para productos idénticos o similares alos suyos.
Es aconsejable realizar una busqueda de marcas no sdlo en el propio pais sino también, si ello
esposible, enpaises potenciales de exportacidon afin de evitar problemas deinfracciénenuna
etapaposterior.
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Puede realizar la busqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En
ambos casos, labusqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas pagan-
dounatasa o previo pago, consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual
seaelmétodo elegido, recuerde que esa busqueda sdlo es preliminar. Quiza sea dificil asegu-
rarse de quelamarcaelegidanoes “similarhasta el punto de generarconfusion” conunamarca
yaexistente cuyoregistro seavalido. De ahilautilidad de contarconla orientacion deunagente
especializado en marcas que esté familiarizado conlos tramites que exige la oficina de marcas
y conlajurisprudencia en ese ambito.

La DIGERPI cuentaconunabase de datos enlineay gratuitade marcas registradas que usted pue-
de utilizar pararealizar porsucuentaunabusqueda preliminar. Enel sitioweb 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 clasificaciéon en https://www.wipo.int/es/web/

classification-nice/. Porconsiguiente es posible empezara familiarizarse de este modo conlas

45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

Panama exige que en el formulario de solicitud de marca seindiquen los productos o servicios,
oambos, paralos que desearegistrarlamarcayagruparlosconarregloa“clases”. Porclases se
entiendenlas queincluye el sistema de clasificacidon de marcas, que permite almacenar orde-
nadamente informacidén sobre marcas registradas conforme alos diferentes tipos de produc-
tos o servicios. Se facilita asila busqueda de informacidn 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 Clasificacion de Niza), que constade 34 clases
paraproductosyde 1l paraservicios.

Lamarca CANALDEPANAMA estaregistradaparatodaslas 34 clasesde productosy
11de servicios conlos que cuentala Clasificacion de Niza.

g

CANAL DE PANAMA
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;Como se clasificanlos productos? Tomemos un ejemplo. Sisuempresa fabrica cuchillosy te-
nedores, debera solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin em-
bargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenesy
ollas) conlamisma marca, deberaregistrar tambiénla marca enrelacién conlos productos de
la clase 21. En Panama, en una solicitud se pueden amparar varias clases de productos, lo que
se conoce como solicitud o registro multiclase.

Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercia-
lizar sus productos o servicios y este le sera concedido, pero cualquier interesado, compro-
bando que lamarcano hasido utilizada en el mercado porun periodo continuo de cinco afos,
podra solicitarla cancelacidon del registro. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha
hecho conlaintencidonde utilizarrealmente lamarcaenelmercadoyno simplemente para obs-
taculizar su utilizacién por otros.

Simbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, SM, MD o MR (marcaregistrada) o simbolos equi-
valentesjunto asumarcaafindeinformaralos consumidoresy alacompetenciade quelapa-
labra, logotipo u otro signo es una marca. Estos simbolos no son obligatorios y generalmente
no aportan mayor proteccion juridica a la marca, pero pueden ser un medio conveniente para
informar alos demas de que un signo determinado es unamarca, previniendo asialos posibles
infractoresy falsificadores. Los simbolos ®, MDy MR se usanunavez que lamarca ha sidoregis-
trada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces
paralas marcas de servicio.

Utilizacion en la publicidad

Sisumarcaestaregistradacomounlogotipoconundisefo 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 utilizacion 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 cuél sea la estrategia de marca de su empresa, serd libre de decidir siusa la
misma marca para todos sus productos, fortaleciendo asielnombre de lamarca cadavez que
selance unnuevo producto o utilizando una marca diferente para cadalinea de productos.

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

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

La Proteccion de etiquetas y envases como marcas

Hay muchos elementos del etiquetadoy envasado protegidos porlos derechos de Pl. Cuando
se adoptan decisiones sobre etiquetado y envasado es esencial considerar qué derechos de
Plson pertinentes y decidir cuando y como protegerlos. Figura a continuacién unresumen de
los aspectos esenciales que deben tenerse en cuenta.

» Las palabras, letras, nombres, lemas, dibujos, diseflos, simbolos, representaciones pictori-
cas, ounacombinacion de estos elementos, empleados en el etiquetado y envasado, pue-
den protegerse como marcas si se utilizan para identificar o distinguir la procedencia de las
mercancias o servicios.

» 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 mejorar el reco-
nocimiento del producto, o pueden utilizar marcas de certificacion para certificar que sus
productos cumplen con un conjunto de normas preestablecidas. Tanto las marcas colecti-
vas como las de certificacion generalmente pueden usarse junto conlamarcaindividual de
laempresa.

» Por ultimo, en algunos paises (por ejemplo, en los Estados Unidos), el envase distintivo de
un producto puede protegerse como “trade dress” (o presentacion comercial) del produc-
to para impedir que los competidores utilicen rasgos similares que induzcan a confusion.
El “trade dress” del producto generalmente protege laimagen total del producto y puede
incluir pautas de colores, texturas, tamanos, dibujos, formas y la colocacion de palabras,
graficosy decoraciones sobre el producto o en suenvase.

//50//



Elementos
basicos sobre
los dibujos

o modelos
industriales



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

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

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

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

Esimportanteindicar que en Panamalos Disefios y/o Dibujos Industriales se tramitan enla Ofi-
cinade Patentesyno sonconsideradas marcas.

En el lenguaje cotidiano un “dibujo o modelo industrial”, o disefo, se refiere generalmente ala
formay funcidn generales de un producto. Se dice que una butaca tiene un “buen disefo in-
dustrial” cuando resulta cdmoda para sentarse y nos gusta el aspecto que tiene. Por consi-
guiente, disefiar un producto significa que las empresas desarrollen los rasgos funcionales y
estéticos del producto teniendo en cuenta también cuestiones como la comerciabilidad del
productoyloscostos defabricacion, olafacilidad de transporte, almacenamiento, reparacion
y eliminacion.

Sinembargo, desdelaperspectivadelderechodelaPl,ydeacuerdoconlalLey, modeloindus-
trial es “toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrdon parala fabricacion de un produc-
to industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.” Y Dibujo
Industrial es “toda combinacion de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentaciony que le denun aspecto peculiary propio.” (articulo 66).

El dibujo o modelo de un producto puede tener rasgos técnicos o funcionales, los dibujos o
modelos industriales, como categoria dentro del derecho de la Pl, se refieren solo al caracter
estéticode unproducto acabadoy, por consiguiente, sondistintos de todo aspecto técnico o
funcional.
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Los dibujos o modelosindustriales tienenimportanciaenunagranvariedad de productos, tan-

to producidos en masa como trabajados individualmente: desde instrumentos técnicosy mé-

dicos hasta relojes, joyas y demas articulos de lujo; desde productos domésticos, juguetes,

mueblesy aparatos eléctricos hastaautomavilesy estructuras arquitectdnicas; desde disefios

textiles hasta equipo de deporte. El disefio industrial se aplica también alos envases y conte-

nedores de productos, porejemplo, enunabotelladelicoroenunperfume.

En general, los disefios industriales estan constituidos por rasgos tridimensionales como la

forma de un producto (denominados “modelos industriales”), por rasgos bidimensionales

como la ornamentacion, dibujos y lineas o color (denominados “dibujos industriales”), o por
una combinacion de dos o mas de estos tipos de rasgos.

Hay varias razones de laimportancia que tiene para las empresas proteger sus dibujos o mo-

delos.

»

»

»

»

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

Los buenos dibujos o modelos industriales son activos comerciales que pueden aumentar
elvalorcomercial de unaempresay sus productos. Cuanto mas éxito tenga el diseiio, mayor
serasuvalorparalaempresa. Como sucede con todoslos activos de unaempresa, hay que
administrarlos, vigilarlos y protegerlos adecuadamente.

Los dibujos o modelos industriales tienen una influencia importante en la comercializacidn
eficazde una granvariedad de productos, porque ayudan a definirlaimagende marcadela
empresa. Proteger un disefo industrial garantiza la exclusividad de suuso y es un elemento
basico enla estrategia de comercializacion de la empresa. Laformay el disefio del envase
del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético del envase del producto) puede
protegerse como dibujo o modelo industrial.

Un dibujo o modelo protegido también podria proporcionar una fuente adicional de recur-
sos paralaempresaporque los derechos de su utilizacion pueden concederse enlicenciaa
otros, acambio de unpago, o porque puede venderse el dibujo o modelo registrado.
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En la mayoria de los paises, un dibujo o modelo industrial debe registrarse para que esté pro-
tegido por la Ley sobre dibujos 0 modelos industriales. En Panama de acuerdo con la Ley 35
de 1996, modificada porlaLey 61 de 2012, para que gocen de proteccion los dibujos o modelo
industriales deben estarregistrados.

Cuando un dibujo o modelo industrial esta protegido por el registro, se concede al titular de-
rechos exclusivos contra las copias o imitaciones no autorizadas de terceros. Esto compren-
de el derecho deimpediratoda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda
cualquier articulo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y practicas
del pais oregiéndeterminan el alcancereal de la proteccién del derechoregistrado del dibujo
omodelo.

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

» Completar el formulario de solicitud en su oficina nacional de la propiedad industrial. Le
pedirdn que entregue también dibujos y/o fotografias del dibujo o modelo en cuestidn (se
suelen especificarformatos normalizados).

» Panamapide también que presente unadescripcidénodeclaraciénescritasobrelanovedad
del dibujo o modeloindustrial. La descripcion debera ser normalmente del dibujo o mode-
loy no del articulo al que se ha aplicado. Debera incluir también todos los rasgos estéticos
distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos son los masimportantes. El examina-
dor puede pedir muestras fisicas del dibujo o0 modelo para apreciarlo mejor o percibir sus
texturas o materiales.

» Pagarlacorrespondiente tasa de solicitud.

» Usted debe contratarun abogado que le ayudara a presentar la solicitud y a realizar los tra-
mites de registro. Enrelacion con ello debera también presentar un documento que certifi-
que los poderes de surepresentante.

EnPanama primero se verificanlos aspectos formales, tal como el complimiento de la presenta-
ciondelpoder, elformulario de solicitud debidamente completado,acompanado delosdibujos,
asicomo undocumento conlaintroducciony caracteristicas esenciales del dibujo y/o modelo.

Silasolicitud cumple con el examen de fondoy forma, se elabora uninforme técnico de nove-
dadyentonces se publica en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, por el término de dos
meses, para gue los interesados puedan presentar oposiciones al mismo. Vencido el término
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de oposiciones, sin que terceros se hayan opuesto, o teniendo un fallo a favor, se concede el
registroy se entregaun certificado deregistro de dibujo o modelo. En Panama es posible pedir
que se aplacelapublicacién, encuyo caso se mantendra secreto el dibujoomodelo durante un
determinado periodo. Prevenirla publicacion durante un periodo de tiempo puede ser prefe-
rible por motivos estratégicos.

Elplazo de proteccidn paraundibujo o modeloindustrial registrado es de 10 afos, y puede ex-
tenderse por 5 afos adicionales.

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, lasolicitud puede hacerse de modo
directo oporconductodeunagente. Siusted solicita elregistro 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.

Dibujos o modelos no registrados

En Panama obtener proteccidn limitada para dibujos o0 modelos industriales en beneficio de
un dibujo o modelo no registrado, durante tres afos desde la fecha en que el dibujo o modelo
se hizo publico en Panama. Para tener una proteccién mas larga y sélida se precisa el registro.
La proteccidén 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 esfuerzosy di-
nero aregistrarlos dibujos o modelos, muchos delos cuales quizad no tengan éxito enelmerca-
do. También algunos dibujos o modelos quiza se comercialicen sélo durante un periodo muy
corto, especialmente enlaindustria de lamoda, sin que se deseeregistrarlos.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta seccidn estd dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales,
pero esimportante sefalar que, en Panama, puede haber medios alternativos de protegerlos
disefos delos productos. En concretoy el tipo de dibujo o disefio, una posibilidad alternativa
es la ley sobre los derechos de autor. Los derechos de autor dan 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 proteccién de los derechos de autor, que
seria una opcioninteresante paralas PYME, pero solo para su concepto artistico, y no asi para
suaplicacidnindustrial. Unejemplo es unaesculturahechaldmpara, donde laesculturaes pro-
tegida porelderecho de autor,yno asilainclusiéonenlaldmpara. Véase la pregunta 32.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

Tambiénsucede enPanama, que siundibujo o modeloindustrial funcionaenelmercado como
marca puede protegerse en calidad de marca tridimensional. Podria darse este caso cuando
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se considera que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo
delos productos fabricados porlaempresa.

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

»

»

El dibujo o modelo es “nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo si no se ha
puesto a disposicién del publico un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presen-
tacion delasolicitud deregistro.

El dibujo o modelo es “Susceptible de aplicacion industrial”. Se considera que un dibujo o
modelo es susceptible de aplicacion industrial significa que se pueda aplicar a laindustria,
que no sea fantasioso.

El dibujo o modelo que podia protegerse enlos productos manufacturados estabarelaciona-

do antes con elementos como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamen-

tacion de una tetera. Sin embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance de la proteccién se

amplia gradualmente y abarca mas productosy tipos diferentes de dibujos o modelos. Ahora

abarcaelementos comolosiconos electronicos delas computadoras creados porcodigosin-

formaticos, los caracteres tipograficos o las presentaciones graficas de los monitores de las

computadoras, aparatos domésticos o teléfonos moéviles.

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

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

los siguientes:

»

»

»

»

»

Los dibujos o modelos que no cumplen los requisitos de novedad, aplicacién industrial
(como se haexplicadoya).

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 industriales).

Los dibujos o modelos que incorporan simbolos o emblemas oficiales protegidos (como la
banderanacional).

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

Que constituyan unuso no autorizado de una obra protegida porlalegislacion de derechos
de autor.
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Ademads, esimportante sefialar que algunos paises excluyen las artesanias de la proteccion de
dibujo o modelo, porque laley sobre dibujos o modelos industriales de estos paises exige que
el producto al que se aplica un dibujo o modelo industrial sea un “articulo de fabricacién” o un
articuloreproducido por “mediosindustriales”.

Puede haber mas limitaciones sobre lo que puede o no puede registrarse como dibujo o mo-
delo. Es aconsejable consultaraun abogado de la propiedad industrial o ala correspondiente
oficinanacional de la propiedadindustrial.

Disenos tradicionales

Los disefios tradicionales y, de modo mas general, las expresiones culturales tradicionales
(expresiones del folclore) son consideradas por las leyes sobre Pl como obras de “dominio
publico” y no pueden protegerse. Sin embargo, las adaptaciones e interpretaciones contem-
poraneas de disefos tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales” y
“nuevas” paramerecerla proteccidon de dibujo o modeloindustrial. Se hanregistrado envarios
paises dibujos o modelos basados enlatradicidn. LaprotecciéndelaPlde adaptaciones con-
temporaneas de disefios tradicionales premiala creatividad y lainnovacion.

Siusted desea proteger sudisefio industrialmediante un sistema de registro es absolutamen-
te esencial mantener confidencial el disefio. Esto se explica porque el requisito basico parala
protecciéndeldisefio es que sea “nuevo”. Siusted muestra su disefio creativo a otras personas
esrecomendable concertarunacuerdo porescrito estipulando que el disefio es confidencial,
también conocido como NDA. Un disefio que se harevelado ya al publico, por ejemplo, anun-
cidndolo en el catadlogo o folleto de su empresa, ya no puede considerarse “nuevo”. Se con-
vierte en parte del dominio publicoy no puede protegerse.
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Elderechodeautoresladisposicionlegislativaque concede aautores, artistasy otros creado-

res la proteccion de sus creaciones literarias y artisticas, llamadas generalmente “obras”. Las

obras que pueden recibir la proteccidn de los derechos de autor son todas, en general, crea-

ciones originalesintelectuales.

En Panama3, la Ley No. 64 del 10 de octubre de 2012, sobre Derecho de Autory Derechos Co-

nexos define “obra” como toda creacién intelectual original en el dominio literario, artistico o

cientifico, susceptible de serdivulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por co-
nocerse. Laley No. 64 especificaunlistado de todas las creaciones, como obras literarias, ar-

tisticasy cientificas, que pueden ser protegidasy estasincluyen:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Las expresadas por escrito, como los libros, folletos u otros escritos y cualquier obra exte-
riorizada mediante letras, signos o marcas convencionales.

Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras consistentes en palabras expresa-
das oralmente.

Las composiciones musicales, conosinletra.

Las obras dramaticasy dramatico-musicales.

Las obras coreograficasy pantomimicas.

Las obras audiovisuales, cualquiera sea el soporte material o procedimiento empleado.
Las obras fotograficasy las expresadas por procedimiento andlogo ala fotografia.

Las obras delasbellas artes, incluidaslas pinturas, dibujos, esculturas, grabadosy litografias.
Las obras de arquitectura.

Las obrasde arte aplicado.

Lasilustraciones, mapas, planos, bosquejosy obrasrelativas ala geografia, latopografia, la
arquitecturaolasciencias.

Los programas de ordenador.

Enfin,todaproduccionliteraria, artistica o cientifica susceptible de serdivulgada o publica-
dapor cualquiermedio o procedimiento.

ElAutoreseltitulardelos derechos existentes sobre una obra protegida porDerecho de Autor.

Un Autor es aquel que aparezca como tal en la obra mediante su nombre, firma o signo que lo

identifigue. También se considera como Autor aquel que utilice un seuddnimo o cualquier otro
signo que no deje lugar a dudas sobre laidentidad de la persona que se presente como autor

enlaobra.
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Por consiguiente, todos los ingenieros de programacion, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de television
que crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y de-
berian entender claramente qué tipo de proteccidn existe para las obras a fin de explotarlas
adecuadamente. Ademas, las empresas cuya dedicacion bédsica no esta directamente rela-
cionada con la creacién o difusidon de obras protegidas por los derechos de autor deben sa-
beren qué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitioweb de laempresa, sus
anuncios, folletos, manuales de instrucciony otro material estan protegidos generalmente por
los derechos de autor. También es preciso que lasempresas actien con cautela al utilizar obras
protegidas porotros, como programas informaticos.

Esimportante sefalar que la legislaciéon en materia de derechos de autor protege Unicamen-
te laforma de expresion de ideas, no las ideas en si. La creatividad protegida por la ley sobre
derechos de autor es la creatividad enla elecciéony disposicion de palabras, notas musicales,
colores, cdédigo informatico, etc. Por consiguiente, la idea o trama bésica de dos novelas ro-
manticas puede sermuy semejante pero elmodo concreto enquelatramaevolucionaylas pa-
labras precisas utilizadas para describirlasonlo que hace que cadanovela seaoriginaldesdela
perspectivadelaley sobre derechos de autor.

Durante los uUltimos afios se ha desarrollado rapidamente una nueva esfera de derechos rela-
cionados con los derechos de autor. Estos llamados “derechos conexos” que han crecido al-
rededordelas obras protegidas porderechos de autor ofrecenderechos semejantes, sibiena
menudo mas limitados y de duraciéon mas breve. En Panama, conforme alaLey No. 64 de 2012,
estos derechos se otorgan a quienes, sin ser autores, intervienen de forma esencial en la in-
terpretacion, fijacion o difusion de obras, y brindan una proteccién similar a la del derecho de
autor, sinembargo, se requiere la autorizacién del autor.

Los derechos conexos enlalegislacion panamefiaamparan a:
» Artistas intérpretes o ejecutantes, como actores y musicos sobre sus interpretaciones o
ejecuciones.

» Productores defonogramas,comolosresponsables de grabacionesendiscos compactos
o medios digitales.

» Organismos de radiodifusion, enrelacidon con sus emisiones deradioy television.
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Sielnegociode suempresasebasaenalgunade estasactividades, o siusted esunusuario co-
rriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de Pl que no pueden
utilizarse sinla autorizacion deltitular. Esto requiere siempre el pago de tasas o de unaremune-
racion paraobtenerel permiso.

Comosucede conlosderechosde autor,los derechos conexos se aplicansintenerquerealizar
ningun tramite como, por ejemplo, el registro, el depdsito o ponerun aviso enunfonograma.

» Incluso asi,esrecomendable ponerunaviso enunfonogramaconlos siguientes elementos:
Elnombre deltitular de los derechos exclusivos; y

» Elafio de primera publicacion delfonograma.

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 protegidaporel de-
recho de autor tan pronto existe. Con arreglo a los convenios internacionales (en especial el
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas) las obras literarias y
artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad enlos paises que son parte en estos conve-
nios. Por consiguiente, no hay un sistema internacional para solicitarla proteccién de los dere-
chos de autor entre distintos paises.

EnPanama, el Autor, por el solo hecho delacreacidon dela obra, obtiene latitularidad del dere-
chosobrelaobra,yestocomprende los derechos moralesylos derechos patrimoniales.

Dentro del Ministerio de Cultura, existe la Direccidon General de Derecho de Autor, quien, a tra-
vés del Registro del Derecho de Autory Derechos Conexos, estd encargada de tramitarlas so-
licitudes deinscripcion de las obras protegidas en general, en el territorio nacional.

Los Derechos Morales

Soninalienables,inembargables e imprescriptibles e incluyen:

M

Elderecho de divulgacion.

>

» Elderecho de paternidad.

>

» Elderechodeintegridad.

~

» Elderecho de modificarlaobra, respetando los derechos adquiridos porterceros.

~

» Elderecho deretirarenvidala obra del comercio, conla previaindemnizacién de los dafos
y perjuicios que con ellos cause.
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Alamuerte del autor, ladefensa de los derechos morales de divulgacion, paternidad e integri-
dadserdejercidaporlosherederos mientraslaobraesté endominio privado, salvo disposicidn
testamentaria que indique algo distinto. La divulgacién de una obra, total o parcialmente, es
facultad exclusiva del autor, asi como el modo de hacer dicha divulgacion. De igual manera,
el autor dentro de sus derechos morales tiene el derecho de serreconocido como tal, deter-
minando que la obra lleve las indicaciones correspondientes, y decidir si la divulgaciéon ha de
hacerse consunombre, seudénimo o signo, enformaandnima.

Los Derechos Patrimoniales.

Los derechos patrimoniales, sonaquellos que son de goce exclusivo del autor, afinde explotar
la obra en cualquier forma o procedimiento y beneficiarse de ella. Este derecho tampoco es
embargable, perolos frutos derivados de la explotacidon de este, que se consideren salarios, si
loson. Los derechos patrimoniales comprenden:

» Elderecho de modificacion.

~

M

El derecho dereproduccion.

Elderecho de distribucion.

M

v

Elderecho de comunicaciénal publico.

Elderecho de modificacion es aquel derecho exclusivo que tiene el autor derealizar o autorizar
las traducciones, adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra. La reproduc-
cion, por otro lado, comprende todo acto dirigido a la fijacion de la obra en cualquier forma
o procedimiento, a la obtencidn de copias de toda o parte de ella, utilizando impresa, dibujo,
grabado, fotografia, modelado o cualquier otro procedimiento de artes graficas o plasticas.
Ladistribucion, comprende el derecho del autor de autorizar o no autorizarla puesta a disposi-
cidondelpublicodelos ejemplares de suobrapormedio delaventauotraformade transmision
delapropiedad, alquiler, préstamo publico o cualquier modalidad de uso.

Lalegislacién panamefia define como actos de comunicacional publico, las representaciones es-
cénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones publicas de las obras dramaticas, proyeccion
o exhibicién publica de las obras audiovisuales, emisién de una obra porradio difusidon o por cual-
quiermedio que sirva parala difusidninaldmbrica de signos, sonidos o imagenes, entre otros.

Paralosderechospatrimoniales,laduracionbajolalegislaciénpanamefaseradelavidadelautor
y setenta aflos después de su fallecimiento. En obras andnimas o seuddnimas, el plazo de dura-
cionseradesetentaafosapartirdelafio de sudivulgacion, salvo que elautorrevele suidentidad.

Elautor, o el titular del derecho de autorde una obra, puede hacervaler sus derechos mediante
recursos administrativosy enlos tribunales, por ejemplo, ordenando elregistro de un estable-
cimiento 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 autor
puede obtener mandamientos judiciales para detener tales actividades y solicitar unaindem-
nizacion por pérdida de retribucién financieray reconocimiento.
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Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilizacion, resulta pradcticamente imposi-
ble llevar a cabo una gestidn individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de
controlartodoslosusos que se hacende sus obrasy, porejemplo, no pueden ponerse encon-
tacto contodasy cadaunadelas emisoras deradio o de televisidn para negociarlas autoriza-
ciones necesarias para la utilizacion de sus obras y la remuneracién que les corresponde. Por
otrolado, tampoco esfactible que los organismos de radiodifusién soliciten permisos especi-
ficos de cada autoralahorade utilizaruna obra protegida por derecho de autor. Cada afio, una
cadena de television difunde un promedio de 60.000 obras musicales; en teoria, habria que
ponerse en contacto concadauno delos titulares de derechos sobre esas obras para solicitar
la debida autorizacién. Es evidente laimposibilidad material de gestionar esas actividades de
formaindividual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahila necesidad de
crearentidades de gestidn colectiva cuyo cometido es, entre otros, elde ocuparse de los pro-
blemas que se plantean entre usuariosy titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

Por gestion colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autory los derechos conexos por
intermedio de organizaciones que actlan en representacion de los titulares de derechos, en
defensade susintereses.

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

discotecas, restaurantes, y otros lugares publicos);

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

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

» Losderechosderepresentaciony ejecucionsobre las obras dramaticas (obras de teatro);
» Elderechodereproduccionreprograficasobre las obrasliterariasy musicales (fotocopiado);

» Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los produc-
tores de fonogramas a obtenerremuneracion porlaradiodifusion o lacomunicacidonde fo-
nogramas al publico).
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¢Como funciona la gestion colectiva?

Las entidades de gestidn colectivas, constituidas para defenderlos derechos patrimoniales
previamente mencionados, necesitan una autorizacion del Estado para su funcionamientoy
son sometidas a fiscalizacion diaria. Estas entidades son creadas como asociaciones civiles
sinfines delucro, y cuentan con personeriajuridica.

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 entidades de gestion colectiva, que actian en representacion de sus
miembros, negocianlas tarifas y las condiciones de utilizacidn conlos usuarios, otorganlicen-
ciasy autorizaciones de uso, y recaudany distribuyen las regalias. El titular del derecho no par-
ticipa directamente enninguna de esas tareas.

Dentrodelas funciones delas entidades de gestion colectivaenPanama, estan:

» Negociarlas tarifas generales que determinenlaremuneracion exigida porla utilizacion del
repertorio del autor.

» Recaudarlasremuneraciones.

» Distribuir los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de los derechos
administrados, de acuerdo con el sistema predeterminadoy aprobado confirme lo dispon-
ganlos estatutos.

» Contratar, salvo motivo justificado, con todo usuario que lo solicite y acepte la tarifa fijada
porlaentidad, laconcesiondelicencias no exclusivas de uso de los derechos gestionados,
en condicionesrazonablesybajoremuneracion.

» Suministrarasus asociadosyrepresentadosuninforme periddico, completoydetallado de
todas las actividades de la organizacion que puedaninteresar al ejercicio de sus derechos,
la cual deberd serenviada también a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan
contratos de representacion en el territorio nacional.

Sisuempresa 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-
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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 periddi-

cos, o los videos de comercializacidn es probable que estén todos protegidos por la legisla-

cidon sobre derechos de autor.

Entodo caso, siusted cree que suempresa ha creado obras protegidas porderechos de autor

o derechos conexos, y sidesea aprovecharalmaximo elrendimiento de estas obras, seria pru-

dente que pidiera asesoramiento de Direccidon General de Derecho 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 Panama.

»

»

»

»

»

¢Existe unregistro de derechos de autor? la proteccién de los derechos de autor es auto-
maticay no depende de unregistro. Sinembargo, en Panama sihay unregistro de derechos
de autory seriaconveniente, registrar suobraenelregistro porque le ayudaria mucho sisur-
gen controversias, porejemplo, sobre lapropiedad delaobra.

¢Quién es el titular de los derechos? El titular de los derechos de autor es generalmente el
creador o autor original de la obra. Sinembargo, hay algunas excepciones a estanorma. En
algunos paises se considera que los derechos econdmicos sobre una obra con derechos
de autor corresponden inicialmente al empleador o productor, siempre y cuando exista un
contrato de trabajo entre las partes en donde se especifique esto, mientras que en otros se
considera que se asignan o transfieren al empleador o productor. Por lo tanto, seria reco-
mendable estudiarlas reglamentaciones especificas de su paisy, en caso necesario, incluir
ensucontrato de empleo untexto adecuado que aclare latransferencia de derechos.

¢Cuales son mis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con
arreglo alalegislacién nacional sobre derechos de autor pueden variar de un pais a otro. En
Panama, los derechos exclusivos del Autor abarcan el derecho de modificacion, de repro-
ducciodn, de distribucién y de comunicacion al publico. Ademas, un nimero creciente de
paises conceden a los titulares derechos relativos a la distribucion de sus obras por Inter-
nety la proteccién contrala elusidon de las medidas tecnoldgicas de proteccion. Por consi-
guiente, convendria estudiar qué derechos prevé la legislacion panamefa sobre derechos
de autor a fin de que suempresa pueda aprovechar plenamente la proteccién de los dere-
chos de autory derechos conexos.

¢Como consigo proteccion internacional para mis obras? Toda vez que Panama ha ratifi-
cadolos principales conveniosinternacionales en materia de derechos de autory derechos
conexos incluidos el Convenio de Berna, Acuerdo sobre los ADPIC, y es miembro activo de
la OMPlyla OMC, su obra protegida bajo lalegislacion panamefia gozard de proteccioén au-
tomaticaenungrannumero de paises (mas de 150).

¢Como debo conceder licencias de mis obras? Si usted desea conceder en licencia su
obraausuarioscomo emisoras, editoriales oincluso establecimientos de esparcimiento de
cualquier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opcidn inscribir-
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»

»

se como asociado de unaentidad de gestidon colectiva. Las entidades de gestidn colectiva
vigilanla utilizacion de las obras ennombre de los autores o creadores y se encargande ne-
gociarlicenciasy de cobrarlos derechos. Son muy frecuentes enla esfera de las obras mu-
sicalesyliterarias, donde puede haberun gran nimero de usuarios de lamisma obray don-
de seria dificil que el titular de los derechos y los usuarios pudiesen pedir autorizacion para
cada uso por separado, y a su vez, vigilar el cumplimiento. Cuando no existen sociedades
de gestidn colectiva, hay que negociarindividualmente con el futuro titular de lalicencialos
respectivos acuerdos. Puede ser Util pedirasesoramiento especializado para obtener con-
diciones ventajosas enlos contratos de licencia. Véase masinformacién sobre las licencias
de obras conderechos de autorenlapregunta 47.

¢Como debo hacer cumplir mis derechos? El autor de una obratiene el derecho de permitir
oprohibirlautilizacionde suobra. Siusted descubre que alguien utiliza sus obras protegidas
bajo derechos de autorsin su autorizacion puede hacervaler administrativamente y ante los
tribunales el cumplimiento de sus derechos. En muchos paises, se dispone también de las
llamadas medidas en frontera para prevenir laimportacion de mercancias con derecho de
autor pirateadas. El asesoramiento especializado porun abogado de la Pl, porla oficina de
los derechos de autorolas autoridades aduaneras, puede seresencial cuando se descubre
que se estaninfringiendo sus obras. Algunas obras como productos de programacion, fo-
nogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnoldgicas de proteccion (por
ejemplo, encriptaciones, sistemas de acceso condicional) para impedir que se utilicen sin
licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el acceso a
las obras alos clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su utilizaciény
que paganlatasa correspondiente a esta utilizacion.

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

¢Necesito unalicencia? Probablemente, lo masimportante que necesita saberunaempresa
que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos
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»

»

»

es sidichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilizacion o explo-
tacion comercial de dichos derechos requiere unalicencia o una cesién de los derechos por
parte del titular de estos. Aquise incluyen actos tan diversos como la utilizaciéon de una cono-
cida cancidén en un anuncio televisivo, la venta y distribucion de CD y DVD, y la utilizacion de
programas informaticos en las computadoras de una empresa. Enrelacion conla concesién
de licencias, debera averiguar silos derechos son administrados por una entidad de gestion
colectiva o por el autor o productor directamente antes de negociar un acuerdo de licencia
que le permita utilizar o explotar el producto. Tenga en cuenta, que los litigios por infraccién
de derechos de autor puedenresultar costosos. Por ello, es recomendable considerar estos
aspectos conantelaciénparaevitarcomplicacioneslegales, tanto a nivel personalcomo em-
presarial. Asimismo, puede ser Util buscar asesoramiento legal antes de firmar un acuerdo de
licencia, afinde comprender plenamente sus términosy consecuencias.

Productos como los paquetes de programas informaticos otorgan una la licencia de uso
del producto alcomprarlo. Los términosy condiciones delalicenciafiguranconfrecuencia
en el paquete mismo que debe serleidoy analizado previo ala obtencion del producto.

¢Existe una sociedad de gestién colectiva? Las entidades de gestion colectiva simplifican
considerablemente el proceso de obtener licencias para distintas obras. En lugar de tra-
tar directamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestidn colectiva
ofrecen alos usuarios una fuente centralizada enla que pueden negociarse tarifas y térmi-
nos de utilizacién, y obtenerse autorizaciones de manera sencillay rapida. Siempre que sea
posible, al tratar con las entidades de gestion colectiva economizara tiempo y dinero. En
Direccion General de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura podra obtenerdetallesre-
lativos alas entidades de gestion colectiva que funcionanenPanama.

¢Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Unaidea errénea muy generaliza-
daesquelasobraspublicadaseninternet sonde domino publicoy, porconsiguiente, pueden
serutilizadas libremente por cualquierasin autorizacion deltitulardel derecho. Cualquier obra
protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones musi-
cales, alos productos multimedios, pasando por los articulos periodisticos y las produccio-
nes audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de proteccion, esta protegida inde-
pendientemente de que haya sido impresa en papel o publicada en otros medios como, por
ejemplo, en Internet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorizacion del
titular del derecho antes de su utilizacion. Del mismo modo, precisard una autorizacion si su
empresadesea publicaroincluiren su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusio-
nes o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.

¢Puedo proteger un envase a través de derechos de Autor?

A veces una etiqueta puede incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que
podrian estar protegidas envirtud de laley sobre derechos de autor. Especificamente su dise-
Ao artistico.
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Elementos
basicos sobre
los secretos
industriales



Todaslas empresas tienen secretosindustriales, que incluyenlos secretos comerciales. Algunas
son sumamente conscientes de laimportancia que revisten estrategias estrictas para garantizar
la proteccidn de sus secretos industriales contra toda revelacidn que pueda ser perjudicial para
la empresa. Pero muchas empresas sélo se dan cuenta de que los secretos industriales existen
cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigacion o pla-
nes de comercializacidén o cuandointenta quedarse conempleados que tienenvaliosos conoci-
mientos. Sélo entonces descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

De manera general, puede considerarse secreto industrial toda informacién comercial con-
fidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. La utilizacién no autorizada de
dicha informacion por personas distintas del titular se considera practica desleal y violacion
del secretoindustrial.

Unsecretoindustrial tiene generalmente algun costo asociado consudesarrolloynoesunco-
nocimiento corriente en la industria. Incluso informaciéon negativa, como opciones de inves-
tigacion que se han explorado y que han resultado indtiles, pueden ser secretos industriales.
Sigue a continuacion una lista de algunas categorias ilustrativas sobre lo que puede conside-
rarse secretoindustrial:

» Procesos, técnicasy conocimientos de fabricacion;

» Recopilaciones de datos, porejemplo, listas de clientes;

» Dibujosymodelos, proyectos, mapas;

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

» Férmulas de fabricacién 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 investigaciény desarrollo.
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Proteccion de los secretos industriales

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

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

» Debe tenerunvalorcomercial porsersecreta.

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

» Entre algunos ejemplos notables de informacidon comercial confidencial protegida como
secretoindustrial cabe citarlaférmula para fabricarlabebida Coca-Colay el cédigo fuente
de Windows.

LasPYMEutilizande manerageneralizadalos secretosindustriales. De hecho,numerosas PYME
se basan casi exclusivamente enlos secretos industriales para proteger su propiedad intelec-
tual (aunque en numerosos casos No sean conscientes de que los secretos industriales estan
legalmente protegidos). Por consiguiente, es capital asegurarse de que las empresas tomen
todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos industriales. Entre
estas medidas seincluyen:

» Adoptarunprogramade seguridady proteccidndelainformaciénentodalaempresa;

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

»

»

»

»

»

Identificarlos secretos industriales y darles prioridad de conformidad con su valor e impor-
tancia.

Considerarsiunsecretoindustrial puede protegerse mediante underecho de Plregistrado ofi-
cialmente, como una patente, y en caso afirmativo, sino seriamejor protegerlo de este modo.

Asegurarse de que sélo un nimero limitado de personas conozca lainformaciéon confiden-
cial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes estan en esta situacion
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 divulgacién con los asociados comerciales siempre que se les co-
munique informacidn confidencial. Véase la pregunta 52.

Establecerun sistema eficaz de seguridad para manejar lainformacién digital en la Intranet
delaempresa, conmedidastécnicas, programasy encriptacionquelimite elacceso ainfor-
macion clasificada, un sistema para vigilarla comunicaciéony larevelaciéon de informacién, y
unsistema para prevenir orastrear el acceso ainformacién confidencial.

Los secretos industriales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secretos

industriales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricacién que no satisfagan los

criterios de patentabilidady, porconsiguiente, puedan protegerse Unicamente como secretos

industriales. Este podria ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricacidon que

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

gozarde proteccion como modelo de utilidad - véase la pregunta 12). Por otra parte, los secre-

tosindustriales pueden concernir ainvenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad

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

sipatentalainvencion ola consideracomo secreto industrial.

Algunasventajas de los secretosindustriales:

»

La proteccidn de los secretos industriales no esta sujeta a limites temporales (las patentes
tienenunplazodeduracidonque puedellegarhastalos 20 afos). Porconsiguiente, laprotec-
cidndelossecretosindustriales continiade maneraindefinidasiempre que el secretono se
revele al publico.
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»

»

»

»

Los secretos industriales no entrafian costos de registro (aunque puedan entrafiar costos
elevados destinados a mantenerlainformaciéon confidencial) comprendida la introduccién
de medidas tecnoldgicas de proteccion.

Los secretosindustriales tienenun efectoinmediato.

La proteccién delos secretos industriales no requiere obedecer arequisitos como la divul-
gaciondelainformacion auna autoridad gubernamental.

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

Por ejemplo:

Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podra ser inspeccionado, disecado y

analizado (lo que se llama “ingenieria inversa”) por terceros que podran descubrir el secretoy,
por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la proteccidn por secreto industrial de una invencién no

confiere elderecho exclusivo deimpediratercerosutilizarlade maneracomercial. Unicamente

las patentesylos modelos de utilidad brindan este tipo de proteccidn.

»

»

»

Proteger un secreto es cada vez mas dificil por motivos del espionaje industrial, la compe-
tencia puede estar tratando de obtener los secretos industriales constantemente, incluso
mediante medios ilegales, y una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener
acceso almismoy utilizarlo como le plazca.

Un secreto industrial es mas dificil de hacer respetar que una patente porgue en todo mo-
mento se debe evidenciar que se mantiene el caracter de confidencial. El nivel de protec-
cionconcedido alos secretosindustriales varia significativamente de pais en pais, pero por
lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la proteccion brinda-
daporunapatente.

Un secreto industrial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la
informacion pertinente por medios legitimos, es decir dos personas llegan al mismo resul-
tadode formaindependiente, y se pierde la oportunidad de conseguirla protecciénde una
patente (20 afnos).
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Deacuerdoconlaley 35de 1996 modificadaporlaley é1de 2012lasindicaciones geograficas
son “aquellas que identifican un producto como originario del territorio de un pais, o de unare-
gidénolocalidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacidn, u otra caracteristi-
cadel producto seaimputable fundamentalmente a su origen geografico.” (articulo 131).

Unaindicacion geografica esunsigno utilizado para productos que tienen un origen geografi-
co concretoy poseen cualidades o unareputacién, derivadas especificamente de su lugar de
origen. Porlo general, unaindicacién geografica consiste en el nombre del lugar de origen de
los productos. Un ejemplo tipico son los productos agricolas que poseen cualidades deriva-
das desulugarde produccidn, y estdn sometidos afactoreslocales especificoscomo el clima
y el terreno. Elhecho de que un signo desempefie la funcidn de indicacién geografica depen-
de delalegislacionnacionaly dela percepcién que tengan de ese signo los consumidores.

LTS T

“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 connotacion geografica: a saber, su funcidn 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-
putacidny que por lo tanto pueden ser activos comerciales valiosos. Por este mismo motivo
amenudo estan expuestos a mal uso o falsificacion, y su proteccion - nacional e internacional
-esmuy deseable.

¢Puede utilizarse las indicaciones geograficas linicamente 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. Porejemplo, Tequila, que esunaregion
de México, donde se produce ellicor conocido como Tequila.

¢Qué es una denominacién de origen?

Una denominacién de origen, de acuerdo con el numeral 3del articulo 131de la Ley 35 de 1996,
modificada por la Ley 61 de 2012, es “la denominacion geografica de un pais, de unaregion o
deunalocalidad, que sirve paradesignarun producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, incluidos los facto-
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res naturales y los factores humanos; también se considerarda como denominacién de origen
la constituida por la denominacién de un producto que, sin ser un nombre geografico, denota
una procedencia geografica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputacién u otra
caracteristica es atribuible esencialmente a su origen geografico”. Enresumen, es untipo es-
pecial deindicacién geografica, que se aplica a productos que poseen una calidad especifica
derivada exclusiva o esencialmente del medio geografico en el que se elaboran. El concepto
deindicacion geograficaenglobaalas denominaciones de origen.

UnejemploenPanamaes “Café de Boquete”.

¢Qué funcion tiene unaindicacion geografica?

Una indicacidn geografica hace referencia al lugar o regidn de produccién que determina las
cualidades especificas del producto originario de dicho lugar o regidn. Es importante que las
cualidadesy lareputacion del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que
dichas cualidades dependen dellugar de produccién, cabe hablarde “vinculo” especifico en-
trelos productosy sulugar de produccidn original.

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

Unamarcaesunsigno que utiliza unaempresa paradistinguir sus propios bienesy servicios de
los de sus competidores. Lamarca confiere a su titularel derecho de impedir a terceros la utili-
zaciéndeesta. Unaindicaciéon geograficaindicaalos consumidores que unproducto procede
de cierto lugary posee ciertas caracteristicas derivadas de dicho lugar de produccion. Lain-
dicacidngeograficapuede serutilizada portodoslos productores que fabrican sus productos
en el lugar designado por laindicaciéon geograficay 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 origen y de la
calidad de los productos. Muchas indicaciones geograficas han adquirido una reputaciéon que,
de no seradecuadamente protegida, podria ser desvirtuada porempresas deshonestas. La uti-
lizaciéndeshonesta deindicaciones geogréaficas porterceros no autorizados es perjudicial para
los consumidores y los productores legitimos. Induce a engafio a los consumidores, que creen
estar comprando un producto genuino con 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 lareputacionde sus productos.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas?

Las indicaciones geograficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y
envirtud de unaamplia gama de conceptos, como las leyes contrala competencia desleal, las
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leyes de proteccidn del consumidor, las leyes para la proteccidn de las marcas de certificacion
oleyes especiales para la proteccion de las indicaciones geograficas o las denominaciones de
origen. En resumen, las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geograficas si
dichautilizacion puede inducir a errorenrelacién con el verdadero origen del producto. Las san-
ciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohiben la utilizacién no autorizada,
acasos extremos como penas de prision, pasando por el pago de daflos y perjuicios y multas.

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

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

¢En qué consiste unaindicacion geografica “genérica”?

Un término geografico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
paraindicarellugarde procedenciade este dejade desempefarlafuncidndeindicaciéngeo-
grafica. Cuando esta situacién 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 produccion.
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Otro ambito de proteccidndelaPlesladelos esquemas de trazado (topografias) de los circui-
tosintegrados. Lapropiedadintelectual eneste ambito protege la disposicionfisica tridimen-
sional delos elementos del circuito, es decir, latopografia del circuito integrado.

Los esquemas de trazado de |os 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 automdviles hasta los equipos complejos de
tratamiento de datos.

Lacreacion de unnuevo esquema de trazado para un circuito integrado puede requerirunain-
versiénimportante, pero la copia de este esquema de trazado puede costar sélo unafraccidn
delaprimerainversion. 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 introduccidn de leyes para proteger los
esquemas de trazado.

Apesarde quelaprotecciénaeste tipode productosno estdreguladaenPanama, conarreglo
al Acuerdo sobrelos ADPIC de la OMC, el plazo de proteccion es porlo menos de 10 afios des-
delafechade presentacionde lasolicitud o de la primera explotacién comercial en el mundo,
perolos Miembros puedenestipularunplazo de protecciéonde 15 afiosdesdelacreaciondelos
esquemas de trazado.
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La titularidad
de los derechos
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empleados



Las empresas a menudo confian en empleados y consultores independientes para desarrollar
sus activos de propiedad intelectual (Pl), y suponen que seran automaticamente titulares de los
derechos de estos activos, segun el principio: “yolo pagué, porlo tanto,esmio”. Lo que se hapa-
gado puede serun programa informatico, un articulo, un guion, los planos o dibujos de un arqui-
tecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un nuevo di-
bujoomodelode producto, unplande negocios, unainvenciénylosresultados de muchos otros
tipos de actividad creadora. ;Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean:
elcreadorindividualolaempresaqueloemplea? Larespuestaaestacuestionno siempre esfacil
o clara; puede variar mucho de un pais a otro y también en un pais dado segun sealaley y segun
seanlos hechosy circunstancias de una determinadarelacion entre empleadory empleado.

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

En Panama, el empleador es el titular de una invencién realizada por un empleado cuando la
invencion guardarelacion conlas actividadesla empresa, o ha sido desarrollada utilizando re-
cursos, instalaciones o conocimientos del empleador, a no ser que el contrato de empleo es-
tipule otra cosa. Alainversa, en otros paises, los derechos de Pl de invenciones pertenecenen
principio alempleadoinventor, ano ser que se acuerde otra cosa.

Titularidad de los derechos de autor

Siun empleado produce una obra literaria o artistica en el dmbito 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.

La legislacion panamefia en materia de derecho de autor establece que el autor es siempre el
titular originario de los derechos morales y patrimoniales sobre su obra, incluso cuando esta
haya sido creada como parte de una relacion laboral o en el ejercicio de una funcidn publica.
Los derechos morales, como el derecho a serreconocido como autor, no se transfiereny per-
maneceninalienables.

Sin embargo, salvo que exista un acuerdo en contrario, se presume legalmente que los de-
rechos patrimoniales (es decir, los derechos de explotacidn econdmica de la obra) han sido
cedidos al empleador o entidad correspondiente. Esta cesion se limita exclusivamente al uso
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necesario para el desarrollo de las actividades habituales del empleadorenla épocaenquela
obra fue creada, y debe entenderse como consecuencia directa de la naturaleza y objeto del
contrato de trabajo o de lafuncidn publica desempefiada.

Este marco busca equilibrarlos intereses del autory del empleador, permitiendo alas empre-
sas e instituciones utilizar las obras que sus colaboradores crean como parte de sus funcio-
nes, sinque ellos eliminen elreconocimiento autoral nilanecesidad de acuerdo especificos en
caso deusos mas amplios o distintos a los previstos originalmente.

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 pertenecenalempleador.

En Panama, cuando un dibujo o modelo industrial es creado por una persona en cumplimiento
de un contrato de trabajo, el derecho a obtenerla proteccion sobre dicho disefio pertenece al
empleador, salvo que el contrato disponga expresamente lo contrario. La ley presume que el
empleadoreseltitulardelos derechos sobre el disefio creado porsuempleado, sinnecesidad
deincluirunacldusula especifica de cesidonenel contrato laboral.

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes
para crear una gran variedad de material original o nuevo. Este material puede ser planes de
negocios, planes de comercializacion, manuales de formacién, manuales informativos, guias
técnicas, programas informaticos, un sitio web, dibujos o modelos, informes de investigacion,
bases de datos, unlogotipo para una 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 Pl. Por ejemplo, si el
consultor o contratista presenta varios dibujos o modelos o varios logotipos y laempresa sélo
aceptaunodeellos, ;quiénes el titularde los derechos de Pl de lasrestantes opciones?

» Invenciones. En Panama, un contratista independiente contratado para desarrollarun pro-
ducto o proceso nuevo tendra titularidad de los derechos sobre lainvencién o disefio, ano
serque se especifique de otro modo. Esto significa que, elhecho de que unaempresahaya
pagado por el trabajo o haya financiado su desarrollo, no le otorga automaticamente de-
rechos de propiedad intelectual sobre el resultado. Si el contratista no llega a un acuerdo
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escritoconlaempresaque asigne aellalainvencion,laempresano tendra derechos de titu-
laridad enlainvencidn, aunque haya pagado porella.

» Derechos de autor. Enlos casos en que una obra sea creada porencargo, es decir, cuando
una persona natural o juridica solicita la creacidn de una obra o un autorindependiente, sin
gue exista entre ellos una relacion laboral, la titularidad de los derechos patrimoniales de-
pendera de lo que las partes hayan acordado expresamente por escrito en el contrato res-
pectivo. Adiferenciadelo que ocurreenlasrelacioneslaborales,no se presumelacesionde
derechos patrimoniales enfavor de quienencargalaobra. Porellos, el cliente o entidad que
hace el encargo solo podra ejercer los derechos que le hayan sido concedidos de forma
claray especificaenelcontrato. Enausenciade unacesionexpresa, todoslos derechos pa-
trimoniales permanecen en manos del autor. Este enforque protege losintereses del crea-
dor independiente, incentivando la formalizacion de acuerdo contractuales que definan
conprecision el alcance deluso permitido, la duracién, lamodalidad de explotaciény cual-
quier otra condiciénrelevante para evitar malentendidos o usos no autorizados de la obra.

» Dibujos o modelosindustriales. Sise encargaaundisefadorlibre que produzca porencar-
goundiseiotambién,enmuchos casos, los derechos delaPlno pasardnautomaticamente
alaparte que hizo el encargo, sino que seran propiedad del disefiadorlibre.

Enelcasodelos contratistasindependientes enPanama, que creanun dibujo o modelo indus-
trial bajo un contrato de obra o servicio, la regla es similar, el derecho a obtener la proteccidén
del disefio industrial correspondera a la persona o empresa que hizo el encargo, a menos que
se estipule lo contrario. Se presume la cesion a favor de quien encargo el trabajo, aun cuando
ni exista una relacién laboral formal. Esto facilita que las empresas que externalizan servicios
creativos puedan registrar y explotar los disefios desarrollados para ellas, siempre que no se
haya pactado algo distinto.

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. Aligual que ocurre conlamayoriadelos asuntosjuridicos, es fundamentalrecibir
asesoramiento especializado antes de formalizarun acuerdo conempleados o con contra-
tistasindependientes.
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»

»

»

»

»

Celebrarunacuerdo porescrito: es preciso convenirquiénsera el titulardelos derechosde
Plrespectode cualquiermaterial que puedasercreado porunempleado o contratistainde-
pendiente; sise van atransferiry en qué momento; quiéntendra el derecho de explotacion;
quiénvaapagarlacreacion; si se autorizalaintroduccion de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea valido envirtud de
lasleyesnacionalesdePI.

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

Incluir clausulas o estipulaciones referentes ala confidencialidad en los contratos que se
firmen con empleados o con contratistas independientes. También debenincluirse clau-
sulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden
serlos competidores de manana.

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 notificarlas invenciones al em-
pleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones;
los requisitos de confidencialidad y tramitacion de patentes; laremuneracién que habra de
percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes con la
legislacion nacional de aplicacion 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 a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el
supuesto de que los resultados del proyecto de | + D generen material que pueda quedar
amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuer-
dos de | + D deben incluirse clausulas relativas a la concesidon de derechos sobre conoci-
mientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigacion
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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La transferencia de tecnologia se realiza normalmente mediante unarelaciénjuridica envirtud
de la cual el titular de una tecnologia patentada o conocimiento técnico vende o concede a
otrapersonafisicaojuridicaunalicencia para utilizar dicha tecnologia o conocimiento técnico.

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

Venta o Cesion de los derechos de PI

Elprimermétodojuridico es laventa por el titular de todos sus derechos o de sus derechos ex-
clusivos aunainvencién patentadaylacompra de estos derechos porotrapersonafisicao en-
tidad. Cuando se hantransferido todos los derechos exclusivos aunainvencion patentada, sin
ningunalimitaciénde tiempo niotras condiciones, poreltitularde lainvencion patentadaaotra
persona fisica ojuridica, se dice que ha habido un cesidén de estos derechos. Estos principiosy
caracteristicas también sonvalidos parala asignacidon de otros derechos de propiedad indus-
trial (porejemplo, marcasregistradas o dibujos o modelos industriales).

Licencias

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

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

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

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

Franquicias

La transferencia comercial de tecnologia también puede tenerlugarenrelacion con el sistema
de franquicias. Una franquicia es una disposicion comercial por la cual la reputacion, informa-
ciontécnicay conocimientos de unaparte se combinan conlainversiénde otraparte con el fin
de vender mercancias o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El esta-
blecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostentageneralmenteunamarca
registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene unadecoracion (“look”) o disefio es-
pecialdellocal. Lalicenciaconcedidaporeltitular parautilizarunamarcaonombre se combina
generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan algu-
na forma determinada: informacidn técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios
administrativos relativos a la produccion, comercializacion, mantenimiento y administracion.
Véase lapregunta 51.

Venta e importacion de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

Una empresamixta esunaformade alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos fun-
damentales de empresa mixta: las empresas mixtas patrimoniales y las empresas mixtas con-
tractuales, también conocidas como consorcios. La empresa mixta patrimonial es un arreglo
gque crea una entidad juridica separada por acuerdo de dos o0 mas partes. La empresa mixta
contractual podria utilizarse cuando no se necesita establecer una entidad juridica separada
o cuandono es posible hacerlo. Los acuerdos de licencias, contratos de conocimientos técni-
cos uotros métodosjuridicos paralatransferenciay adquisicion comercial de tecnologia pue-
denintegrarse en cualquiera de estos tipos de empresas mixtas.
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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 planificacion, construccion y funcionamiento de una fabrica a un Unico proveedor
de tecnologia o aunnuimero muy limitado de proveedores de tecnologia. Por consiguiente, el
proyecto llave en mano puede incluir una clausula amplia porla que una parte se compromete
aentregar 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.

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

Identificacion de las partes

Uno delos primeros puntos que deben preocupar alos negociadores del contrato de licencia
esidentificarlas entidades o personas que seran las partes, o, dicho de otro modo, que firma-
ran el contrato de licencia y quedaran juridicamente vinculadas con la ejecucion de sus dis-
posiciones. El objetivo de la descripcion de las partes en un contrato de licencia es identificar
cadaunade ellas conlasuficiente certidumbre para que suidentidad no se conviertaluego en
tema de controversia.
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Tema (objeto)

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

Limitaciones de lalicencia y practicas anticompetitivas

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

La decisidon sobre cadauna 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 debentratarse enrelacién conlaexplotacién del producto comprendenla
calidad del producto ensi, el volumen de produccidn, lafabricacién de parte del producto por
terceros que seran autorizados por el licenciante, laimportacidon del producto para satisfacer
lademandalocal cuando falte suficiente aportacidén en el mismo pais, y la utilizacién 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 conellicenciante. Esta se-
guridad se considera como una garantia de los conocimientos técnicos y se incluye a menudo
como una “disposicién de garantia” en elacuerdo delicencia.

Confidencialidad

Laprotecciondelaconfidencialidad enlos acuerdos de transferencia de tecnologia es funda-
mental para salvaguardar el valor estratégico de la informaciéon compartida. Estos acuerdos
sueleninvolucrar conocimientos técnicos, procesos, formulas o disefios que, sise divulgan sin
autorizacién, pueden comprometer la ventaja competitiva de una empresa. Por eso, es clave
establecer cldusulas claras que limiten el acceso a esta informacion Unicamente a personas
autorizadas, como empleados o subcontratistas que estén debidamente comprometidos con
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obligaciones de confidencialidad. De esta manera, se reduce el riesgo de filtraciones accidenta-
lesointencionales,y se protege lainversionrealizada eneldesarrolloylainnovacion tecnolégica.

Solucion de controversias

Es importante que el contrato de licenciaincluya como se manejaran los desacuerdos o pro-
blemas que puedan surgir. Aunque no siempre es facil prever qué conflictos pueden aparecer
durante lavigencia del acuerdo, sies posible acordar desde el inicio cdmo se resolveransille-
ganaocurrir. Estoincluye dos puntos clave: primero, decidir qué ley nacional se aplicardal con-
trato, lo cual puede serla del pais dellicenciante, dellicenciatario o dellugar donde se ejecuta
el acuerdo. Segundo, definir como y donde se resolveran las disputas: si sera entre las partes
directamente, con ayuda de un mediador, a través de arbitraje o en los tribunales. Lo ideal es
elegir el método que permita resolver los conflictos de forma rapida y sencilla. Si se opta por
arbitraje o mediacion, se puede incluiren el contrato una cldusula que designe al Centro de Ar-
bitraje y Mediaciéndela OMPIcomo ellugar pararesolver cualquier disputa. Hay masinforma-
cidnsobre mecanismos alternativos de solucion de controversias, como el arbitrajeylamedia-
cion,enlapregunta70. Puede visitarse también el sitioweb del Centro de Arbitraje y Mediacién
dela OMPIl 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, duraciény terminacién - debe
estar estipulada en el contrato. Puede concederse en licencia un derecho de Pl para un plazo
maximo de vigencia(porejemplo, el plazo maximo enel caso de patentes es generalmente de 20
anos). También pueden concertarse acuerdos de concesién de licencia mas cortos y las partes
puedenreservarse el derecho de finalizar el contrato siocurrenlas circunstancias especificadas.

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

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

Laconcesidondelicencias 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
podria esperaralcanzar.

Uncontrato delicencia podria serun medio paraque el licenciante obtengaderechos sobre
las mejoras, los conocimientos técnicosylos 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 clausulas de
este tipo enlos contratos.

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

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

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

Losriesgos delaconcesidn delicencias son los siguientes:

El licenciatario puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, puede
“piratearlatecnologia”y obtener para silas ventas dellicenciante, ylogrando que éste ten-
ga 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 mercado puesto
gue puede tenerunos costos de puesta a punto del producto mas reducidos.

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

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

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

Existenvarias maneras mediantelas que elacuerdo delicenciapuede ofrecerallicencianteyal

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 al mercado.

Es posible que las pequefas empresas carezcan de los recursos necesarios para llevar a
cabolas actividades 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.

La licencia también puede ser necesaria para mantener e incrementar una posicion que ya
estabienestablecidaenelmercado pero queresultaamenazada pornuevosdisefiosomé-
todos de produccion. Los costos que entrafia estar al tanto de los uUltimos avances y ten-
denciaspuedenresultarenormesy accederrapidamente aunanueva tecnologia pormedio
deunacuerdodelicenciapuede serlamejor manera de superar este problema.

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

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

»

»

»

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

La licencia de propiedad intelectual puede afadir un cimulo de gastos a un producto que
no esta respaldado por el mercado. Siempre es interesante afadir nueva tecnologia, pero
unicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia
conelprecio que puede cobrarse. Sise afaden numerosas tecnologias a un producto, éste
puede convertirse enun producto muy avanzado desde el punto de vista tecnoldgico, pero
demasiado caro de introduciren el mercado.

Laconcesiondelicencias puede crearunadependenciatecnoldgicaenel proveedor, quien
podria decidirnorenovarelacuerdo delicencia, negociaracuerdos de licenciaconlacom-
petencia, limitarlos mercados enlos que puede usarse la tecnologia concedida enlicencia
olimitarlos actos de explotacion permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.
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La concesion de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciante
y al licenciatario en caso de que los organismos de control gubernamental consideren que es
perjudicial paralalibre competencia o que se trata de un caso de cooperaciénindebida (afec-
talalibre competencia). Ademas, las licencias son bastante complejasy, si un servicio de con-
sejeriajuridica no estudiay examina atentamente todas las cldusulas sustanciales, puedenre-
sultarperjudiciales. No obstante, sise preparan poradelantadoy se cuentaconasesoramiento
juridico, las licencias de propiedad intelectual son un instrumento empresarial fundamental
que puede beneficiaraambas partes.

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio Util y necesario para introducirse en nuevos
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 participacion, 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.

Grupo Unidos por el Canal (GUPC) fue el consorcio que se encargd de la construccién de la
ampliaciondel Canalde Panama.

Ventajas de las empresas mixtas

» Lasempresas mixtas permitenalasempresas componentes compartirtecnologiay activos
de Plcomplementarios parala produccidony comercializacion de bienesy servicios innova-
dores, se utilizan mucho paralas contrataciones publicas con el Estado panamefio

» Paralaorganizacion mas pequefia con capacidadesinsuficientes de financiacién o de ges-
tidn 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 relacion con mercados en donde los contactos locales, el acceso ala
distribucion y los motivos politicos pueden convertir el sistema de empresas mixtas en la
solucion preferida oincluso obligada por motivos juridicos.

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

»

»

»

Las empresas mixtas pueden proporcionar conocimientos especializados sobre los mer-
cadoslocales, laentradaenlosnecesarios canales de distribuciény elacceso a suministros
de materias primas, contratos del Estado e instalacioneslocales de produccion.

En un numero 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, al momento de contratarcon el Estado.

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

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

Desventajas de las empresas mixtas

»

»

»

»

»

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

Latendenciahaciaunsistemaintegrado de gestion mundial de efectivo, através de unateso-
reria central, puede provocar conflictos entre asociados cuando la sede delaempresainten-
taimponerlimites o incluso directrices sobre la utilizacidon del efectivo y del capital de explo-
tacion,lagestiondelasdivisas,yelvolumenymedios de pago delos beneficios transferibles.

Otroproblemagrave se planteacuandolos objetivosdelosasociados sonoacabansiendo,
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 la empresa mixta.

Seplanteanproblemasenrelaciénconlaestructuradelaadministraciony el personaldelas
empresas mixtas.

Muchas empresas mixtas fracasan debido a conflictos sobre losintereses fiscales entre los
asociados.
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El “precio” o “costo” de la adquisicién de propiedad intelectual depende de determinados
factores, entre ellos el caractery duracion de los derechos de propiedad intelectual, y la tec-
nologiay poderrelativo de negociacion de las partes. El licenciante realiza una valoracién cui-
dadosa en funcion del valor o de la tecnologia o de la necesidad que se tiene de ella, de las
tecnologias alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnoldgicoydela pro-
duccionyrentabilidad probables delatecnologia que puede transferirse. El posible licencian-
te también realiza proyecciones especificas sobre la produccidn y la consiguiente fuente de
ingresos procedentes de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnologia.

El posible licenciatario de la transferencia evalla los pagos totales que debera efectuar para
conseguir una determinada tecnologiay los futuros progresos de esta tecnologia, y los com-
para con la rentabilidad de la empresa a lo largo de un determinado periodo. El licenciatario
también evalla estos pagos enrelacién con los costos de la tecnologia o con los pagos alter-
nativos realizados por transacciones semejantes. Véase mas informacién sobre la valoracion
delosderechos de propiedadintelectual enlapregunta73.

Una remuneracion 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
funcién de la utilizacion o resultados econdmicos (unidades de produccion, unidades de
servicio, ventas del producto, beneficios).

» Tasas:remuneracionporserviciosy asistencia prestados porexpertostécnicos o profesio-
nales, fijadaenunimporte determinadoy calculada por persona o por periodo de servicio.

Estas formas de remuneracién pueden combinarse en un determinado acuerdo de concesién
de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnologia. En algunos casos, la
suma global puede sustituir completamente el sistema de regalias, mientras que en otros ca-
sos podriancombinarse los dos sistemas: porejemplo, el titular de lalicencia o licenciatario de
la tecnologia puede preferir hacer un pago global en lugar de una forma u otra de regalia. En
otros casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o licenciatario de la tecnologia la oportu-
nidad de pagarregalias por unidades de produccion enlugar de hacerlo por ventas. Las tasas
por servicios y asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por ade-
lantado o negociarse amedida que se prestan los servicios.
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Lafranquicia puede considerarse como un arreglo en el que una persona (el franquiciante) que
ha preparadounsistema parallevaracabo un determinado negocio, permite a otrapersona (el
titulardelafranquicia o franquiciado) utilizar este sistema de conformidad conlas prescripcio-
nes del franquiciante, a cambio de unaremuneracion. Larelacion es continua, porque el titular
delafranquicia actia de conformidad conlas normasy practicas establecidas por el franqui-
cianteyvigiladas porély consuasistenciay apoyo continuo.

Por consiguiente, la franquicia esta relacionada con un sistema por el cual el franquiciante da
licencia al titular para explotar. Esto puede llamarse sistema de franquicia, o simplemente el
sistema. El sistema es un conjunto de disposiciones que comprende derechos de Plrelaciona-
dos conunaomasmarcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, invenciones
y obras protegidas por derechos de autor, junto conlos pertinentes conocimientos técnicosy
secretos industriales, todo lo cual se explota para vender mercancias o prestar servicios a los
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 son las siguientes:

» Una licencia para utilizar el sistema. A cambio de un pago convenido, se permite al titular
delafranquiciautilizar 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 o unatien-
daenfranquicia, el lugar suele llamarse “unidad con franquicia”.

» Una relacion interactiva continua. La relacién es continua, y comprende ventas multiples del
producto enfranquicia(u ofertas de servicios de franquicia) durante un periodo de tiempo enel
cualelfranquiciador prestaraasistencia continua al titular de la franquicia para establecer, man-
tener y promover la unidad de franquicia. Esto comprende la actualizacion de la informacién
pertinente amedida que el franquiciante desarrollatécnicas nuevasy mejores para el funciona-
miento de launidad de franquicia. El titular de lafranquicia, por su parte, tiene la obligacidén con-
tinuade pagarderechos alfranquiciante porla utilizacion del sistema concedido enfranquicia o
paraindemnizaral franquiciante porla prestacion de servicios continuos de gestion.

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

3Enbuenacompafia_Lagestiondelosaspectos de propiedadintelectual delos contratos de franquicia publica-
ciondela OMPladaptadaapanama (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
registradaes generalmente superioral de los acuerdos normales de concesion delicenciasde
marcas registradas.

A veces es necesario que una empresa comparta un secreto comercial con otra empresa. Un
fabricante puede necesitar que se realicen ensayos especializados con un prototipo, pero sin
que lacompetencia 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.

Lasoluciénes conseguirque laempresaalacual se divulgaralainformacion confidencial firme
un acuerdo de confidencialidad, llamado a veces acuerdo de no divulgacién. Un acuerdo de
nodivulgaciénesuncontrato enel que el signatario acuerdano divulgar determinadainforma-
cidn, excepto en las condiciones estipuladas en el contrato. Los inventores o empresas recu-
rren amenudo alos acuerdos de no divulgacién cuando comparten con terceros sus secretos
industriales, sus innovaciones, sus productos, sus prototipos de un producto innovadoru otra
informacion confidencial. Esto se hace a menudo cuando se exploran las posibilidades de fa-
bricar, disefiar o comercializar un producto dado en colaboraciéon con otras empresas, al ne-
gociaracuerdosde concesidndelicenciaoalbuscarfinanciacion paradesarrollarunproducto
oaplicarunplande negocios.

Acuerdos de no divulgacion

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

Seguidamente, en el acuerdo se detalla de qué manera el receptor deberd protegerlainforma-
cion, qué puede hacer conella (utilizarla sdlo 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

119617/



titular una ventaja competitiva en el mercado, ademas de un pequefio margen. Porlo general,
se trata de periodos de dos o cinco afos.

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 divulgar”. Sino cabe mas remedio que co-
municar un secreto, debera decirse lo minimo indispensable paralograr el objetivo comercial;
enocasionesalcanzaraunesbozo, aunque parauna evaluaciéntécnicadeberanforzosamente
transmitirse los detalles de los conocimientos técnicos que hay que examinar.

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

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

Apesardelaprotecciénjuridica,los secretosindustriales que hayan sidohechos publicosnopo-
dran “volverasersecretos”. Aunque el titular del secretorecurraalos tribunales y obtengaunain-
demnizacién porlosdafos sufridos, ellonoharavolverlas cosas a suestado original. Unejemplo,
el dia que se conozca publicamente el secreto de la Coca Cola, nuncavolvera a ser secreto. Sus
competidores podran utilizar libremente la informacion secreta que tanto le costd obtener. Por
ello,lomejorserd asegurarse de que, ante todo, su secreto sera mantenido confidencial.

Los acuerdos reciprocos de no divulgacion

Aveceslainformaciénfluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamente in-
formacidén confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo
de no divulgacién reflejara entonces con claridad este arreglo especificando la informacion
confidencial que estd compartiendo cada parte. Este tipo de acuerdosreciprocos, son comu-
nes cuando las empresas piensan entrar enjoint ventures.

Las licencias de marcas son un fendmeno de origen relativamente reciente en la historia de
las marcas. La funcion original de una marca era indicar el origen comercial, y las mercancias
procedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podian llevar la marca del li-
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cenciante sinincurriren engafio. De hecho, si se concedia una licencia de marca el licenciante
corria el riesgo de que se le acusara de no usar la marca y de que se le cancelara la marca. El
ejercicio del control de calidad por un licenciante sobre los productos que llevaban su marca
vendidos poreltitulardelalicenciahizo pensarque este controleraunamanerade que elusua-
rio evitarala cancelacion de la marca. Estaidea ficticia formd la base de las disposiciones so-
bre usuarios registradosinsertadas enla mayoria de los estatutos de marcaregistrada durante
mas de 40 afos.

Ladisposicionpanamefia sobrelicencias de uso de marcas, requiere que las partesenlalicen-
cia sometan sus acuerdos a la DIGERPI para depdsito y publicidad. Sin embargo, debe sefia-
larse que elregistro se haconsiderado comoun elementono esencial paraquelaconcesionde
unalicenciade marcaseavalida. Las disposiciones de registro se han calificado de permisivas
y no obligatorias.

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

» Permiso de utilizacion. La concesion del permiso de utilizacion de lamarca o marcas perti-
nentes esladisposicién que figuraen primerlugarenlamayoriadelos acuerdosdelicencia.
Las caracteristicas de lamarca o marcas figuran generalmente enunalistaen el acuerdo de
licencia, junto conlos productos enrelacidon conlos cuales debe utilizarse lamarca.

» Nuamero de titulares de licencia. Sera importante para el titular de licencia saber cuantos
titulares mas se asignaran al servicio del territorio de licencia. También serd importante que
el titular de licencia sepa ddnde estaran asignadas las demas licencias para asegurarse de
que susrivales se asignan en condiciones comparables.

» Control de calidad. Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo registrado de usuario
hayunadisposicionestipulando que el titulardelalicenciano utilizard las marcas en produc-
tos gque 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 poder cumplirlas normas
prescritas de calidad. Lavigilancia de esta cldusula obligard normalmente al usuario aenviar
productos de muestraallicenciantey apermitirinspecciones delafactoriay almacenesdel
usuarioy delos métodos de produccién, materiales utilizados, almacenamientoy envasado
de los productos acabados. El acuerdo permitira al usuario eliminar los productos que no
cumplanlanormade calidad, enelcaso de que nollevenlamarcaregistrada. Este requisito,
no constaenlalegislacién panamena.

» 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 mantengafuera delterritoriodelicencia. Elmate-
rial publicitario utilizado por el titular de lalicencia puede precisarla aprobacion dellicenciante.
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»

»

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 titularde lalicencia que lleve libros y registros detallados de
lasventas delos productos conlamarca.

Infracciones. Se exige normalmente allicenciante queinforme sobre todoslos pormenores
delasinfracciones que puedan ocurrir, y el licenciante tomara generalmente lainiciativa en
todoslos pleitos porinfraccion.

Lalicencia o transmision de derechos enla Ley de Derecho de Autor estd comprendida enlos
articulos 78 al 87 delaLey 64 de 2012 de Panama, que regula el derecho de autor.

Estos articulos tratan sobre coémo se pueden transmitir o licenciar los derechos patrimonia-

les de autor, es decir, los derechos que permiten explotar econdmicamente una obra (como

venderla, reproducirla o distribuirla). Cabe recalcar que, lo mas importante de estas normas

sobre lamateriaes:

»

»

»

»

»

»

»

El autor puede ceder sus derechos patrimoniales a otra persona, ya sea cobrando o de for-
ma gratuita. Pero si esos derechos se extinguen (por ejemplo, si el contrato termina), vuel-
ven automaticamente al autor o a sus herederos. (Articulo 78).

Toda cesiodn o licencia debe hacerse por escrito. Si no hay contrato escrito, se presume
que no se ha cedido ningunderecho. (Articulo 79)

Siel contrato no dice lo contrario, se entiende que la cesidn es no exclusiva, solo para el te-
rritorio de Panamay porun plazo de cinco afos. (Articulo 80)

El contrato debe especificar qué derechos se estan cediendo o licenciando,como sevana
usar, porcuantotiempoy en qué territorio. Sino se detalla, seinterpretade formarestrictiva,
es decir, solo se permite lo que estad expresamente indicado. (Articulo 81)

Sise cedeelderechodetransformaruna obra(porejemplo, adaptarla al cine), el autortiene
derecho aparticiparenlos beneficios que genere esa nueva version. (Articulo 82)

El autor puede rescindir el contrato si el cesionario no cumple con las condiciones pacta-
das, especialmente sino explotala obracomo se acordod. (Articulo 83)

Sielcontrato no dice cuanto se pagara al autor, se entiende que debe recibirunaremunera-
cidnjusta, seguneluso que seledéalaobra. (Articulo 84)
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La clave parala Propiedad Intelectual

» Elautor puede pedirlarevision del contrato silas condiciones econdmicas cambian de for-
ma significativay el contrato se vuelve injusto. (Articulo 85)

» Sielcesionarionocumple con su obligacion de explotarla obra, el autor puede pedirla ter-
minacién del contrato. (Articulo 86)

» Las disposiciones anteriores también aplican a los derechos conexos, como los de intér-
pretes, productores de fonogramasy organismos de radiodifusion. (Articulo 87)

Enresumen, estos articulos protegen al autor asegurando que cualquier cesion o licencia de
sus derechos se haga de forma clara, justay por escrito, y que siempre tenga la posibilidad de
recuperar sus derechos sino se respetanlas condiciones acordadas.
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Elaboracionde
una estrategia
de nhegocios
para exportar



Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o acti-
vosdeunaempresase utilicende modorentable entodas sus actividades a finde desarrollary
manteneruna ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan
de trabajo que ayudara a su éxito, mientras que para una empresa que ya estd 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 dedicara a su creacion. Un plande negocios le ayudara a:

» Determinarlaviabilidad de suideacomercial o plan de 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, lamovilizacion de fondos, los costos iniciales previstos, las estrategias de co-
mercializacién, etc.

» Teneracceso a financiacidony ayudainiciales. Los inversionistasy prestamistas demandan
planes de negocios bien formulados y realistas. Estos no suelen serlo, y no sorprende porlo
tanto que cerca del 80 % de los planes de negocios que se presentan alos inversionistas e
incubadoras 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.

» Establecer unanorma o base de comparacion que permita evaluar toda decisiény resul-
tado comercial en el futuro. Esta norma o base de comparacion puede ir evolucionando
conlaempresay, como tal, el plan de negocios es undocumento dindmico que se debere-
visarteniendo en cuentalas nuevas circunstanciasy su evolucién.

Planes internacionales de negocios

Elaborar un plan internacional de negocios exige una minuciosa planificacién y un compro-
miso considerable. Al igual que con toda nueva operacién comercial, la decisién de exportar
debe contemplarse como una inversion empresarial a largo plazo mas que como un objetivo
de beneficios acorto plazo. Laelaboracionde 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.

Los conocimientos nuevos u originales y la expresidn creativa de ideas son los motores de las
empresas que tendran éxito. Por lo tanto, la proteccién de dichos conocimientos y creativi-
dad contra su divulgacion involuntaria o su uso no autorizado por parte de competidores es
cadavezmasimportante para desarrollary mantenerunaventaja competitiva. Parala creacion
de una empresa también son necesarios otro tipo de recursos, como unared de relaciones 'y
fuentes de financiacion. El sistema de proteccion de la propiedad intelectual (Pl) representa

una herramienta esencial para:

» Manteneralejados alos competidores sin escripulos;

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

» Recaudarfondos.

Paraatraerinversiones, esnecesario disponerdeunplandenegocios de calidad querefieje de
forma objetiva las posibilidades del negocio propuesto. Para convencer a los inversionistas,

tendrd 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-

ciengratuitamente 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 suideaesunanovedad.

El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio pueden ser los elementos funda-
mentales que diferenciansu producto delos delacompetencia. Porconsiguiente, deberaele-
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gircuidadosamente el nombre comercial, la marca o marcas y el nombre o nombres de domi-
nio que propongay exponeren su plande negocioslas medidas adoptadas pararegistrarlos.

Asimismo, losinversionistasiniciales querran asegurarse de que el producto que usted propo-
ne ala venta no se basa, sin autorizacion alguna, en secretos industriales, 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 ac-
tuacionesjudiciales. Enalgunos sectores de altatecnologia, elriesgo deviolarlos derechos de
propiedad intelectual de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversionistas
pueden mostrarse reacios a tomar ese riesgo, amenos que usted pueda demostrarles que no
correntalriesgo (porejemplo, mediante una blUsqueda de patentes o de marcas).

La informacién comercial confidencial, (como los datos relativos a la produccién, las inven-
ciones secretasy los conocimientos técnicos, financieros y de comercializacion) puede ser el
factor principal en el que reside la ventaja competitiva de muchas empresas. Enesos casos, es
importante que losinversionistas sepan que suempresa tiene informacién de dominio privado
significativa, conocida como secretos industriales, 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 solo debe divulgarse a titulo confidencial, previa
firma, engeneral, de unacuerdo de no divulgacion o confidencialidad por parte delempleado,
elinversor o cualquier otra personainvolucrada.

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

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

Sibienhay algunas empresas que hanincorporado sistemasy procedimientos complejos para
identificar, protegery gestionarlos activos de Pl a medida que se van creando, hay un nimero
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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
enlasempresas que son “conscientes dela Pl”, 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. EnunaauditoriadelaPlse puedenincluirlos siguientes elementos:

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

» 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 losinfrinja?

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

» Ejercicio de los derechos. ;Sabe usted si alguien esta infringiendo sus derechos de PI?
¢Deberiausted adoptar medidas para detener o impedirlainfraccién?

Diferentes tipos de auditoria de la Pl

Una auditoria de la Pl estard adaptada a las necesidades precisas de suempresa, pero en ge-
neral estad diseflada paraidentificaractivos de Pl existentes, garantizarla proteccidénadecuada
(como los conocimientos téchicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revi-
sarsistemas parala gestioncontinuadelos activos de Pl, desde su creaciénhasta su extincion.

Figuranacontinuacionejemplos delas diferentesformas enque puederealizarse una auditoria
sobre Pl

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

» Elprocesode fusién, adquisicion oinversion comercial enotraempresadeberacentrarse
enlavaloracion de los activos de esa empresa, incluida la estimacion del valor de sus de-
rechos de Pl. Esto también es una consideracionimportante paralas empresas que estén
contemplandola posibilidad de vender activos de Pl esenciales.
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»

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

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

LaHerramienta de Diagndstico delaPropiedad Intelectual dela OMPlesuna plataformaenlinea,

gratuita y facil de usar, diseflada para ayudar a las empresas —especialmente a las pequefas 'y

medianas (PYME)— aidentificar, entendery gestionar sus activos de propiedad intelectual (PI).

¢Para qué sirve?

»

»

»

»

Autoevaluacion personalizada: A través de un cuestionario interactivo, la herramienta guia
al empresario para que identifique activos como marcas, patentes, disefos industriales,
derechos de autor o secretos comerciales que podrian estar presentes en sunegocio.

Informe con recomendaciones: Al finalizar, genera un informe con sugerencias practicas
sobre como proteger, gestionary aprovechar esos activos para mejorar la competitividad
y el crecimiento empresarial.

Concienciaestratégica: Ayudaadescubriroportunidades que muchasveces pasandesaper-
cibidas, comoregistrarunamarca, licenciarun software propio o proteger un disefo exclusivo.

Sin necesidad de registro: No requiere crearuna cuentay se puede usardesde un compu-
tadoro teléfono movil.

Esunaexcelente herramienta paradarel primerpaso haciaunaestrategia de Pl, especialmente

util para quienes no cuentan con asesoria especializada o desean explorar el tema antes de in-

vertirenservicios profesionales.

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

identificaraposibles 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. Véase lapregunta18.

También deberian consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar si la marca que
usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Des-
cubrir gue 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 para ese mercado. Véase la pregunta 25.
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Derechos de PI
en los mercados
de exportacion



La clave parala Propiedad Intelectual

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

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

Exportaciondirecta

El fabricante o exportador se encarga de todo el proceso de exportacion, desde identificar al
cliente hasta cobrarlos pagos. Laempresa quiza deba crear un departamento de exportacién
independiente conlafinanciacion necesaria pararealizar esas actividades.

Lasventajas sonenquelaempresa:

» Tiene el control completo del proceso de exportacion;
» Aumenta sumargen de beneficio ahorrdndose 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.

Una forma de que las PYME exporten directamente es que se unan y formen un consorcio de
exportacion.

En Panama, actualmente no existe un Unico consorcio de exportacién con ese nombre espe-
cifico, perosihay programas institucionalesy entidades que promuevenlaformaciéon de agru-
pacionesexportadoras, que funcionan de manerasimilaraconsorcios. Los masrelevantes son:
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Programa PYMEXPORT

Impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICl), este programa esta diseflado para
apoyar amicro, pequefiasy medianas empresas (MiPymes) en su proceso deinternacionaliza-
cion. Aunque no se denomina formalmente como “consorcio”, promueve la colaboraciéonentre
empresas para exportar de forma conjunta, lo cual es una caracteristica clave de los consor-
cios de exportacion.

PROPANAMA

Esla Autoridad parala Atraccion de Inversiones y Promocion de Exportaciones, que trabajaen
conjunto con el MICl para facilitar la promocidninternacional de productos panamefios. PRO-
PANAMA apoya a empresas exportadoras mediante ferias, ruedas de negocios y estrategias
de posicionamientointernacional.

Sello PanamaExporta

Este es un distintivo que agrupa a empresas que cumplen con estdndares de calidad para ex-
portar. Aungue no es un consorcio en si, muchas de estas empresas participan en actividades
conjuntas de promociény comercializacidn en el extranjero, lo que se asemejaaunmodelo de
consorcio.

Ejemplo de consorcio privado: COINLA

El Consorcio Industrial de las Américas S.A. (COINLA) aparece registrado como persona juri-
dica en Panamay podria estar vinculado a actividades de exportacién, aunque no se detalla
publicamente su estructura o productos especificos.

Exportacionindirecta

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

Lasventajas paralaempresasonlas siguientes:

» Puede concentrarse enlaproduccidnsintener que aprendertodoslos aspectos técnicosy
juridicos de laexportacion;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.

//M0//



En el caso de la exportacion indirecta, esimportante dejar clara la titularidad de los derechos

de Plenlos mercados de exportacidn para evitar controversias en una etapa posterior.

También hay otras opciones para una empresa que desea exportar, por ejemplo, las empresas

mixtas, laconcesiondelicenciasylaproducciéon en otro pais.

»

»

»

Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociacion entre la empresa exportadoray la
empresaimportadora, que se hegocia para participar en alguno de los siguientes elemen-
tos: capital, transferencia de tecnologia, inversion, producciony comercializacién. El con-
tratode asociaciondefinirdlasresponsabilidades encuanto alosresultados, larendicionde
cuentas, la divisidén de beneficios y los arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden
distribuirlos costos, mitigarlosriesgos, ofrecerconocimientosy pormenores sobre el mer-
cadolocaly conseguiruningreso facilen el mercado. Los paises en ocasiones tienen leyes
quereglamentanlas empresas mixtas. Véase la pregunta 49.

Concesionde licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asig-
nar sus derechos de Pl, como patentes, modelos de utilidad, dibujos 0 modelos industria-
les, marcas, derechos de autor, o conocimientos tecnoldgicos protegidos como secreto
comercial, aunaempresa extranjeraporunatasaunicaoregalias. Laconcesidndelicencias
ofrece uningreso rapido a otro mercado. Se permite la inversidén de capital, y la recupera-
cionserealizaengeneralmas deprisa, perolaconcesiéndelicencias supone perderel con-
trol de la produccidén y comercializacion, y compartir inevitablemente los conocimientos
tecnoldgicos con el titulardelalicencia, amenos que esto esté explicitado en el contracto.
Véase lapregunta 48.

Produccion en otro pais. Unaempresatal vez quierainstalarunaplantade fabricaciéonenun
mercado extranjero destinatario, parareducir el costo del transporte, evitar aranceles pro-
hibitivos, abaratarlos costoslaboralesylos costos delosinsumos o bien obtenerincentivos
del Estado.

PANIMPEX FRUIT PACKERS

Ubicacién: Panama Oeste.
Producto principal: Pifha frescavariedad MD-2.

Modalidad de exportacion: Indirecta, através de agentesde cargay operadores
logisticos.
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La clave parala Propiedad Intelectual

60. ;Puede un comprador que haya

adquirido mis productos protegidos porla

Pl en un mercado extranjero reimportarlos y
venderlos en el mercado nacional? ;Puedo
impedir esa actividad? ;Como afecta eso mi
estrategia de exportaciony determinacionde
precios?

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

Igualmente, sisuempresahacomprado productos protegidos por patentes, marcas, dibujoso
modelosindustriales y/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.

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

Por ejemplo, Panama no sanciona la importacién paralela de productos, pero para temas de
medicamentos, las normas reguladoras de salud tienden a limitar la practica por medio de la
trazabilidad.

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 limitacio-
nesdelosderechos de propiedadintelectual. Expuesto de forma sencilla significa que unavez
que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado
por su empresa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de
la explotacién comercial sobre este producto dado se han “agotado”. A veces esta limitacion
se denomina también la “doctrina de la primera venta”, puesto que algunos de los derechos
de explotacion comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto.
Salvo quelalegislacién disponga especificamente lo contrario, suempresano podra controlar
uoponerse alos actos posteriores dereventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comer-
cial porterceros.
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Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos dentro del
marco del mercado nacional. Si usted desea mantener el control de actividades posteriores,
como la reventa, alquiler o préstamo, es aconsejable que conceda una licencia de sus dere-
chos de Plenlugarde vender el producto. Esto es lo que suele suceder conlos programas in-
formaticos (derecho de autor).

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
“importacion paralela”. La importacion paralela es la importaciéon de productos fuera de los
canales de distribucidén negociados contractualmente por el fabricante del producto prote-
gido mediante Pl. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee
una conexidn contractual con la parte que efectla laimportacion paralela, a veces se descri-
ben los productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede
confusioén, puesto que los productos como tales son originales; sdlo los canales de distribu-
cidn “paralelos” no estan controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedad
intelectual. Pueden estar envasados o etiquetados de forma distinta.

Cabe la posibilidad de que un titular se oponga a dicha importacién o reimportacion de pro-
ductos a ciertos mercados con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o seg-
mentos de mercado independientes. No obstante, si la comercializacion del producto en el
extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento,
dalugaralagotamiento de todos los derechos de propiedadintelectual en el ambito nacional,
también se produce el agotamiento del derecho de impedir laimportacién. Enresumen, el ti-
tularde los derechos de Plno puede oponerse alaimportacion del producto a otro pais nia su
reimportacion al pais de origen donde se comercializd por primera vez.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcion del
concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importa-
cioén. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar la
explotacién comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titularo consu
consentimiento, siempre que los productos sigan estando en el mercado nacional. En Panama
no hay limitacién alaimportacion paralela. En el caso del agotamiento regional, tras la primera
venta del producto protegido porpropiedadintelectual realizada porel titular de los derechos
0 con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelec-
tual sobre dichos productos, no sélo a escala nacional, sino entodalaregion. Yano puede ha-
ber oposicion alasimportaciones paralelas dentro de laregidn sobre la base de los derechos
de PI, pero si puede haberla en la frontera internacional de la regidon con paises exteriores a la
misma; nuevamente no es el caso de Panama. Si un pais aplica el concepto de agotamiento
internacional, los derechos de propiedad intelectual se agotanunavez que el producto hasido
vendido poreltitularde los derechos o consu consentimiento en cualquierlugar del mundo.
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Las oficinas nacionales de Plo abogados que se ocupan de dicho ambito estaranen condicio-
nes de informarle sobre las disposiciones o lajurisprudencia que se aplican para cada tipo de
derechodePlenlos paises que leinteresen austed.

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

Muchas empresas tienen precios diferentes para un determinado producto en diferentes pai-
ses, que dependen, entre otros factores, del poder adquisitivo de la 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 posicidén de un pais respecto
al agotamiento internacional y las importaciones paralelas puede por consiguiente repercutir
enlaestrategia de exportaciony de determinacion de precios que usted adopte.

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 cercaqueesté ellanzamiento del producto;

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

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

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

Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta para
asegurarse de que usted noincurre en costos elevados por mantener sus derechos de Pl de-
masiado pronto durante este proceso, o de que no deja de cumplir plazos limites importantes
al solicitarla proteccidn en el extranjero.
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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 gastarda mucho dinero en tasas de solici-
tud, costos de traduccién o de mantenimiento en una etapainnecesariamente tempranade la
comercializacién. 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 Cooperaciéon en materia de Patentes (PCT). Véase
enlapreguntaé3informacionsobre el PCT.

Si solicita la proteccion demasiado tarde

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

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

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

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando
ya ha solicitado la proteccidn en el mercado nacional. Esto estd relacionado con lo que suele
denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre la base de la solicitud
ordinariade underecho de propiedad industrial presentada porun determinado solicitante en
un pais, el mismo solicitante, en un periodo de tiempo especificado (de 6 a 12 meses segun el
tipo de derecho de Pl) puede solicitarla proteccion enlamayoria de los demas paises.

4Algunos paises prevénun plazo de gracia que permite alosinventores o disefladores divulgar, publicar o exponer
suproducto protegido entre seisy 12 meses antes de presentaruna solicitud, sin que lainvencién o el dibujo o mo-
delo pierdasucaracterde novedad.
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Estas solicitudes posteriores se consideraran como si se hubieran presentado el mismo dia
de la primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situacién
prioritariarespecto atodaslassolicitudesrelativas alamismainvencidn o dibujoomodelo pre-
sentados después delafechadelaprimerasolicitud. Enel caso de las patentesylos dibujos o
modelos industriales, las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que haya con-
cluido el periodo de prioridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y porlo tanto
quiza se considere que no cumplen el requisito de novedady no se concedan.

El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas practicas al solicitante que desea ob-
tener proteccion envarios paises, pero también establece una fecha limite clara. Las ventajas
practicas consisten en que no se exige la presentacion 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 en los diferen-
tes paises deinterésy explorar las posibilidades de comercializacién del nuevo producto. Por
otro lado, 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.
Una vez finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtener la proteccidon mediante patente
en otros paises es superior. Sin embargo, si se solicita la proteccidn de patente utilizando el
sistema del PCT (véase la pregunta 63), hay 18 meses mas (ocho meses en algunos paises)
para decidiren qué paises desea obtenerla proteccidn, siemprey cuando se denuncienen
la solicitudinternacional.

» 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
proteccién de undibujo o modeloindustrial en otros paises.

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

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestion de elegirelmomento adecuado parala solicitud o registro también se plantea con los
derechosdeautorenlospaisesenquesedispone deregistro. Alexistirventajas practicas conside-
rables pararegistrar los derechos de autor cuando exista esa opcion, es muy aconsejable hacerlo
lo mas pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportar el producto protegido).
Ademas, para determinados productos también es muy recomendable registrar sus obras prote-
gidas mediante derechos de autorconunasociedad de gestidoncolectiva(véaselapregunta 35). Si
estolohahecho en su propio pais, es probable que su organizacion nacional de gestion colectiva
tengaacuerdos consus contrapartes de otros paises paragarantizarunadistribucion equitativa de
lasregalias recabadas porlas obras de sus miembros protegidas por derechos de autor.
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Protegerlos
derechos de PI
en el extranjero



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

La vianacional

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

Sobre todo, paralaproteccionen Centroaméricay el Caribe, se requiere utilizar este mecanis-
mo, ya que no todos los paises de laregion sefalada estan adscritos alas convenciones inter-
nacionales que permitenlos tipos deregistros regionales ointernacionales.

La viaregional

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

» La Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (La OAPI se posiciona como una im-
portante oficinaregional que cubre 17 estados miembros divididos en Africa occidental, Afri-
caCentralyelOcéanoindico. Sumarcolegal, el Acuerdo Bangui, establece un procedimiento
centralizado parala gestion deregistros de propiedadindustrial, en particularmarcas, paten-
tes, dibujosy modelosindustriales, asicomo indicaciones geograficas): https://oapi.int/es/

» La Organizacién 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/

5Losparrafos que figurana continuacion serefieren a patentes, marcasy dibujos o modelosindustriales. Para obte-
nerinformacionsobrelaprotecciondelos derechos de autoren el extranjero, véase lapregunta 66
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» La Oficina de Marcas y Dibujos y Modelos del Benelux (para |la proteccién de las marcasy
los dibujos 0o modelos industriales en Bélgica, los Paises Bajos y Luxemburgo): www.bbtm-
bbdm.org

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

» La Oficina Europea de Patentes (para la proteccidon de patentes en todos los paises parte
en la Convencién Europea de Patentes). Puede obtenerse mas informacién en www.euro-
pean-patent-office.org.

» La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (La EUIPO es la Oficina de Propie-
dad Intelectual de la Unidn Europea responsable de gestionar las marcas de la UE y los di-
sefos de la UE registrados, asicomo las indicaciones geogréaficas de la UE para productos
artesanales e industriales): https://www.euipo.europa.eu/es

Ninguno delos paises de America Central, hansuscrito acuerdos paralaproteccidnregional de
patentes, dibujos industriales o marcas, lo que significa que no se puede utilizar esta via para
proteccién en este mercado.

Laviainternacional

Los sistemas de presentacion y registro internacional administrados por la OMPI simplifican
considerablemente el proceso de solicitarla protecciénde la propiedadintelectual 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 uUnica
solicitud, enun 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 o modelos industriales, reducen considerablemente los costos necesarios para obtener
proteccidéninternacional (en el caso de las patentes, el PCT le da a su empresa mas tiempo para
analizar el valor comercial de su invencidn antes de pagar tasas nacionales en la fase nacional).
Los sistemas de proteccidén internacional administrados por la OMPI incluyen tres mecanismos
de proteccidén diferentes paralos derechos especificos de propiedad industrial.

Sistema paralapresentacidoninternacional de solicitudes de patentes establecido mediante el
sistemadelTratado de Cooperaciéonenmateriade Patentes (PCT), es el sistemamundial parala
presentacion multiple y simplificada de solicitudes de patentes. Véase la pregunta 63.

Registrointernacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid. Véase la pregunta 64.

Depdsito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de
LaHaya. Véase lapregunta 65.

Cabe sefalar que, Panama no es signatario del Protocolo de Madrid nidel Arreglo de laHaya.
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;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 puedesolicitarlaproteccién de patente paraunadeterminadainvencién simultdneamente
entodoslos paises que sean Parte Contratante enél.

Unaventajaimportante del PCT es que se dispone de 18 meses mas, es decir un total de 30 me-
ses, enlugarde los 12 meses que ofrece el derecho de prioridad, para decidir en qué paises de-
sea obtener proteccion. Durante este plazo adicional, los solicitantes pueden explorar las po-
sibilidades comerciales del producto en varios paises y decidir si es importante o conveniente
obtenerprotecciénenellos. De este modo se aplaza el pago delas tasas nacionales de solicitud
y delos costos de latraduccién 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. Siyano leinteresan, se ahorraratodos los costos posteriores.

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

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

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

» Elsolicitante ganatiempo para explorarlas posibilidades comerciales de suinvencion.

Parainformacién sobre los sistemas de proteccidénregional, véase la pregunta 62.
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Panama no es miembro del Protocolo de Madrid, y, por ende, no puede utilizarse el sistema de
Madrid, lo que significa que el emprendedor debe proteger sumarca, a través del registro sepa-
rado en cada pais. Paramasinformacionvisite https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/.

Como norma general, la proteccion de los dibujos o modelos industriales esta limitada al te-
rritorio del pais donde se solicitd y concedid la proteccidn. Sise desea obtener proteccion en
varios paises deben efectuarse depdsitos nacionales separados y deben realizarse en cada
pais tramites distintos ya que Panamano es miembro del Arreglo delaHaya, y, porende, elem-
prendedor debe proteger dibujo o modelo industrial, a través del registro separado en cada
pais. Paramasinformacion, visite https://www.wipo.int/es/web/hague-system/.

Elderecho de autorensimismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Unaobra
creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con
arreglo al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, las obras
literariasy artisticas estan protegidas sinningunaformalidad enlos paises parte en ese Conve-
nio (151 paises en agosto de 2003). Esto se aplica también a todos los miembros de la Organi-
zacién Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protec-
cionde derecho de autorcomo lo hay paralas patentes, marcasy dibujos o modelos industria-
les. Sin embargo, muchos paises tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas
leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de identificar y distin-
guirlostitulos delas obras. EnPanam3, el registro ofrece una serie de ventajas practicas yaque
puede servircomo prueba primafacie ante untribunal en controversiasrelativas aderechosde
autor, y el ejercicio de algunos derechos puede depender de que la obra se hayaregistrado.

Sibienno hay un procedimientointernacional para obtenerla proteccion de los derechos de autor
en el extranjero, y su obra esta automaticamente protegida sin necesidad de registrarla en todos
los paises miembros del Convenio de Berna, quizas usted desee registrar su obra en las oficinas
nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo. Puede consultarse la lista de
las oficinas nacionales de derechos de autor en el sitio web de la OMPI: https://www.wipo.int/di-

rectory/es/urls.jsp
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Ejercicio de
los 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:

» Tieneustedlaopcidnde “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 mediacion, incluso si no hay una clausula indicati-
va en el contrato o sino hay siquiera contrato, siempre que ambas partes asilo convengan.
Cabe mencionar que, sibienla opcion de litigar es onerosa, se debe entender que los pro-
cesosdearbitraje o mediaciontampoco songratuitos paralas partes. Paramasinformacion
sobre el arbitraje o lamediacidn, véase la pregunta 70.

Cuando descubra que se estan infringiendo los derechos de Pl de su empresa, tal vez se
plantee enviar una carta (conocida comunmente como “carta de cese y desistimiento”) al
presunto infractorinformandole de la posible existencia de un conflicto entre los derechos
de Ply las actividades comerciales (identificando el area exacta del conflicto) y sugirien-
do que se busque unasolucién al problema. Es muy aconsejable solicitarla asistenciade un
abogado al escribir una carta de “cese y desistimiento”, a fin de evitar los procedimientos
judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma que no se ha producido
ni es inminente ninguna infraccion. Este procedimiento suele resultar eficaz en el caso de
infraccionesinvoluntarias yaque elinfractor, enlamayoria delos casos, interrumpe sus acti-
vidades o se prestaanegociarunacuerdo de concesidondelicencia.

Si se enfrenta usted a una situacion de infraccién deliberada que incluya, en particular, la
falsificacion y la pirateria, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades en-
cargadas de hacerrespetarlaley afinde sorprender alinfractor en suslocales comerciales
eimpedirlainfraccion, preservando las pruebas pertinentes enrelacion conla presuntain-
fraccion. Ademas, las autoridades judiciales competentes pueden obligaralinfractora que
le comunique laidentidad de terceras partes implicadas en la producciény distribucién de
los productos o serviciosinfractores, asicomo de sus redes de distribucién. Como medida
disuasoria eficaz de la infraccion, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su
empresa, dictaminar que se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de
las redes comerciales sin ninguntipo de compensacion.

Puede usted iniciar procedimientos civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad
de recursos civiles paraindemnizar a los titulares de derechos de Pl afectados. Entre ellos se
cuentan danos y perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficios y
mandatos para que se entreguen los productos infractores alos titulares de los derechos. La
legislacion en materia de Pl también contiene disposiciones que impongan responsabilidad
penalporlaproduccionotrato comercial de objetosinfractores. Las penasporlaviolacionde
las pertinentes disposiciones pueden serencarcelamiento y quiza también una multa.

En cualquier caso, cuando parece existir una infraccion o una controversia, antes de adoptar
medidas oficiales, seria prudente pedirelasesoramientojuridico de un profesional competen-
te en Pl para evaluar con mayor exactitud la opcidén 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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¢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 Plante la autoridad publica competente;

» Impedirque haya o que sigahabiendoinfracciénenelmercado, evitando de este modo da-
fAos como lapérdida dereputacion;

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

:¢Quién esresponsable de hacer cumplir los derechos de PI?

La iniciativa para hacer valer los derechos de propiedad intelectual (PI) recae principalmente
eneltitularde dichos derechos. Esresponsabilidad del titularidentificar posibles infracciones
o falsificacionesy decidir qué medidas tomaralrespecto.

Sin embargo, corresponde a los gobiernos nacionales o estatales establecer instituciones que
facilitenlaprotecciény cumplimiento delos derechos de Pl. Entre estasinstituciones se encuen-
tranlos érganosjudicialesy, enalgunos casos, entidades administrativas como las oficinas de Pl
olas autoridades aduaneras, que puedenintervenir en casos de infraccién o falsificacion.

En Panama, existen medidas en la frontera destinadas a impedir laimportacion de productos
falsificados o pirateados que infringen derechos de autor. Las autoridades aduaneras desem-
pefanunpapelclave enlavigilanciay aplicacion delos derechos de Plenlas fronterasinterna-
cionales del pais. De acuerdo con la legislacién vigente, estas autoridades pueden actuar por
iniciativa propia, a solicitud del titular del derecho, o en cumplimiento de érdenesjudiciales.

Adema3s, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus
derechos de Pl (véase, porejemplo, http://www.bsa.org o http://www.riaa.com/index.cfm)
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Panama posee medidas de aplicacion en frontera, de conformidad con sus obligaciones en
virtud de los ADPIC. Estas medidas permiten alos titulares de marcas y de derechos de autory
alostitulares delicencias, pedirladetencién de mercancias que se sospechahan sido piratea-
dasy falsificadas, mientras estdn sometidas al control de las autoridades aduaneras.

Sinembargo, en general, las medidas de aplicacién en frontera no se aplican a mercanciasim-
portadas poruna persona para suuso privado o doméstico.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panama tiene la facultad de actuar de oficio, por orden
de autoridad competente o cuandotenga conocimiento de mercancias entransito o entramite
aduanero que puedaninfringirlalegislacidn sobre propiedad intelectual. Esta facultadincluye
lainspecciony retencién de productos sospechosos, tanto en el territorio nacional como en
zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Coldn. Las autoridades de estas zonas especiales
gozandelas mismas atribuciones parainterveniren casos de posible infraccion.

Una vezrealizada la retencidn, la autoridad debe notificar al titular del derecho protegido, di-
rectamente o a través de su representante o distribuidor autorizado. A solicitud del titular, se
pueden enviar muestras de la mercancia retenida, si su naturaleza lo permite. Mientras se es-
tablece unregistro centralizado de titulares de derechos en la Direccion General de Aduanas,
se utilizaran los archivos de la DIGERPI y de la Direccidon General de Derecho de Autor como
referencia paraidentificaralos titulares.

El titular del derecho debe manifestar por escrito si se opone alaintroduccion o transito de la
mercancia. Sino se opone, estaserdliberadadeinmediato. Encaso de oposicion, deberacon-
signar una fianza, que puede presentarse en diversas formas, como garantia bancaria o titulos
publicos. Sise presentaoposicion, elexpediente se remite al Ministerio PUblico para su tramite.
La retencién solo se mantiene por un maximo de 30 dias calendario, salvo que se consigne la
fianza. No obstante, el afectado puede presentar en cualquier momento una licencia o autori-
zacién del titulardel derecho, lo que permitira laliberacioninmediata de la mercancia.

Segun el Articulo 177 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, la mercancia re-
tenida por las autoridades aduaneras puede mantenerse retenida por un periodo maximo de
treinta (30) dias calendario, salvo que el titular del derecho protegido consigne la fianza co-
rrespondiente dentro de ese plazo.

Sieltitularno presentala fianza en ese tiempo, lamercancia debe serliberada. Sinembargo, si
durante ese periodo el afectado presentaunalicencia o autorizacionvalida del titular deldere-
cho, lamercancia puede serliberada de inmediato, incluso antes de que se consigne la fianza.
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La protecciondelaPlesuntemacomplejo, y este tipo de medidas requieren de abogados de
Pl, antes de presentarunaretencion.

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

Enmuchos casos, iniciarunlitigio ante un tribunal competente puede serlaformamas costosa
de enfrentarunainfraccion de derechos de propiedadintelectual, especialmente sisuempre-
sa ha sido afectada por varios competidores en una o varias jurisdicciones. En tales situacio-
nes, seria necesario hacer valer los derechos en diferentes lugares y ante distintos tribunales,
lo queimplicaun esfuerzo considerable entiempoyrecursos.

Porestarazén, esrecomendable anticiparla posibilidad de una controversiay prever mecanis-
mos para suresoluciondesdelaredacciondel contrato original. Una alternativa viable esincluir
cldusulas que contemplen métodos alternativos de solucion de conflictos, como el arbitraje o
lamediacion. Estos mecanismos suelen ser mas agilesy menos costosos que un proceso judi-
cial,y suaplicaciéndepende del consentimiento de ambas partes.

El arbitraje ofrece la ventaja de ser menos formal que un juicio y, ademas, sus laudos pueden
ejecutarse internacionalmente con mayor facilidad. Por su parte, la mediacion permite a las
partes mantener el control del procesoy, en muchos casos, contribuye a preservar relaciones
comerciales valiosas. No obstante, el mediador no puede imponer una decision, porlo que la
mediacidn carece de fuerza coercitiva. Aun asi, tanto la mediacidon como el arbitraje pueden
ser excelentes alternativas —o incluso etapas previas— al litigio. Por ello, es aconsejable que
su empresa incorpore clausulas especificas en sus contratos, permitiendo resolver disputas
de propiedad intelectual, preferiblemente en primera instancia, mediante estos métodos al-
ternativos.

El Centro de Arbitraje y Mediaciéon de la OMPI¢

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

$ElCentro prestaserviciosrelacionadoscon:

Elarbitraje (https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/);

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

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

Otrosservicios especializados parala soluciénde controversias (https.//www.wipo.int/amc/es/expert-determination/).
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El Centro de Arbitraje y Mediacion facilita los acuerdos entre las partes ofreciendo clausulas
recomendadas de contrato para solucionar futuras controversias dentro de un determinado
contrato; véase https://www.wipo.int/amc/es/index.html Las clausulas de la OMPI pueden

encontrarse en una amplia variedad de contratos relacionados con la Pl como patentes, co-
nocimientos técnicos, licencias de programas informaticos, franquicias, acuerdos de coe-
xistencia de marcas, contratos de distribucidon, empresas mixtas, contratos de investigacion
y desarrollo, contratos de empleo con repercusiones tecnoldgicas, fusiones y adquisiciones
con efectosimportantes paralaPl, acuerdos de comercializacion de deportes, y contratos de
edicién, musicay cine. Las cldusulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos
sobre concesidnde licencias concertadas por partes de jurisdicciones diferentes.

//128//


https://www.wipo.int/amc/es/index.html

Calidad,
reglamentaciones
y hormas tecnicas



La Organizacion Internacional de Normalizacidn (ISO) define una norma como “un documen-
to establecido porconsensoy aprobado porun érgano reconocido que proporciona, paraun
uso corriente y repetido, normas, directrices o caracteristicas para actividades o sus resulta-
dos, encaminadas a conseguirel grado éptimo de orden enun contexto dado”.

En Panama, el ente nacional de normalizacion es la Direccién General de Normas y Tecnologia In-
dustrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Sulabor abarcala elaboracién, adopciény adap-
tacionde normastécnicasenlos sectoresindustrial, comercialy de servicios. Asuvez, actiacomo
organismo notificador oficial ante instancias nacionales e internacionales, incluyendola OMC.

El principal objetivo de la normalizacién es establecer especificaciones técnicas, de caracter
voluntario, que sirven como referencia para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia en acti-
vidades tecnoldgicas, cientificas, industriales y de servicios. Estas normas son elaboradas a
través de procedimientos previamente establecidos y con la participacion de las partes inte-
resadas, dando como resultado documentos técnicos aprobados por consenso conocidos
como Normas Técnicas.

Las patentes’ en normas y reglamentaciones técnicas

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

En general, muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan el uso de tecnolo-
gia patentadaenlas 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 laimplantacion de una norma puede ser
contactado por el comité técnico de una organizacién de desarrollo de normas para pedirle
que acepte negociar licencias con los usuarios de estas normas en términos razonables y no
discriminatorios.

7Unapatente esunderecho exclusivo concedido para protegerunainvencion. Lapatente daasutitularel derecho
exclusivo aimpedirque otros exploten comercialmente lainvencion durante un periodo limitado de tiempo, acam-
bio derevelarlainvencional publico. Véase pregunta 9 de este documento.
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También puede haber casos en que, para cumplir con una norma determinada, una empresa
tengala opcion de elegir entre una serie de tecnologias alternativas que pueden utilizarse, al-
gunas delas 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 obligaciéon de obtenerunalicencia del titular de la patente. Aveces, los titulares de pa-
tentes pueden acordar la concesién de licencias exentas de regalias, pero esto no tiene por
gué sucedersiempre.

Certificacion de productos

La certificacion de productos se define como “un procedimiento mediante el cual un tercero
ofrece seguridades porescritode que unproducto, proceso o servicioesconforme condeter-
minados requisitos”. La certificacién de productos comprende la emision de un certificado o
marca (0 de ambas cosas) parademostrar que un determinado producto satisface unconjunto
definido de requisitos para ese producto, definidos generalmente enuna norma. La marca de
garantiasuele figurarenun producto o suembalajey puede aparecerenuncertificado emitido
por el drgano de certificacidén de productos. Lamarcalleva unareferencia alnimero o nombre
delanorma pertinente para el producto enrelacion conlacual se ha certificado el producto.

Una marca de garantia puede definirse como “una marca utilizada para distinguir bienes y ser-
vicios que cumplen un conjunto de normas y que han sido certificados por una autoridad de
certificaciéon”. Las marcas de garantia son un tipo esencial de signo distintivo que no indica
el origen comercial de un producto o servicio, sino que certifica que el producto cumple con
ciertos estandares de calidad, normas técnicas, condiciones de produccion u otras caracte-
risticas determinadas, como su origen geografico o procesos ecoldgicos.

Una demostracion de calidad
Unproducto quellevauna marcaincluye la garantia de untercero de que:

» Elproducto se hafabricado conforme aunanormaaplicable;
» Laproducciénse havigiladoy controlado;
» Elproducto se haensayadoeinspeccionado;

» Silosclientesconsideranque el producto conmarcano cumplelanormadeclaradapueden
dirigirse al érgano de certificacion para solucionar su queja.
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Los 6rganos de certificacion de productos utilizan varias técnicas de valoracidn (la mayoria de
las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir siconceden o no el certificado.

Algunos de los métodos mas generales sonlos siguientes:

» “Ensayo detipo” delproducto;
» Valoraciéon del control de calidad de lafabricay suaceptacion;
» Visitadevigilanciaalafabrica, a fin de verificar el control de calidad; y

» Ensayo de muestras extraidas del mercado abierto.

Enunasituaciéonideallas marcas de garantia de productos deberian demostrar alos consumi-
dores que el producto satisface y seguira satisfaciendo lanorma aceptada mas generalmente
paraelproductooservicio. Otras partes,comolosreguladores, puedenpediralasmarcas que
demuestren que el rgano que realizé la evaluacion de la conformidad del producto era com-
petente parahacerlo.

Motivos de la certificacion
Puede surgirlanecesidad de certificar un 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 quela calidad delos productos que compran esté garantizada.

» Lalegislacién para protegerlasaludy seguridad de los consumidores obliga a que los pro-
ductosllevenunamarcade garantia.

La certificacidon de productos realizada por drganos de certificacion de terceros (a saber, in-
dependientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la mas aceptable para
los compradores, losimportadoresylas autoridadesreguladoras. Los Organismos nacionales
de normalizacidn ofrecen servicios de certificacion de productos de terceros, que compren-
denlainclusién de la marca de garantia en el producto junto con el nimero de referencia de la
norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En algunos paises, la certifi-
cacion de productos corre también a cargo de asociaciones comerciales o industriales, insti-
tuciones estatales u érganos privados de certificacion.
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Ejemplo: Logotipo Hecho en Panama.

Un ejemplo destacado de la articulacidn entre normas técnicas y propiedad inte-
lectual en Panama es el logotipo/certificacion Hecho en Panama, impulsado por el
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Este logotipo funciona como una marca
de garantiaya que solo puede ser utilizado por productos que hayan sido evaluados
y autorizados porlas entidades competentes (MICI, MIDA o ARAP) dependiendo del
sector productivo correspondiente. Esta certificacidn no identifica un origen em-
presarial del producto, si no el cumplimiento de ciertos estandares técnicos, tales
como el lugar de producciéon (Panama), el tipo de proceso, y el cumplimiento de las
normastécnicas aplicables.

Su otorgamiento esta sujeto al cumplimiento de requisitos técnicos, incluyendo la
materia prima a utilizar, la procedencia de dicha materia prima, el modo de uso del
producto, el proceso de fabricacion de este, los cuales incluyen el requisito de con-
formidad con las normas técnicas adoptadas por Panama (DGNTI-COPANIT). De
esta forma, el programa no solo promueve el consumo de productos nacionales,
sinoque, asuvez, fortalecelaconfianzadelconsumidory fomentala competitividad
delmercado panameno.
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Valoracion de
los derechos
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Lapropiedadintelectual se consideracadavezmasunactivoempresarialyuninstrumento que
puede contribuirmucho al éxito delaempresa,y elhecho de quelasempresas puedanobtener
valorde sus carteras de Plhahecho que aumente elinterés enlas diferentes formas de evaluar
los derechos de propiedad intelectual.

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 métodos yreglas 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 estar influido por muchos otros factores, entre ellos el tiempo, la demanda, los motivos
paravenderylacapacidad de negociaciondelas 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
comprenactivos de PI.

LavaloraciondelaPlesunproceso complejoy conmuchos aspectos que valorar, a diferencia
de un activo fisico y esto en gran medida se debe a que no existe una formula de valoracion
directa. ElvalordelaPlesfundamental especialmente ennegociaciones delicencias, traspa-
sos, litigios einversiones.

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

» ¢;Porqué hadecidido evaluar sus derechos de PI?

» ¢Cuando se precisaray se utilizard lainformacién obtenida (los resultados de la valoracion)?
» ¢Quéderechosde Plseevaluaran?

» ;Quémétodo devaloraciéndeberdemplearse?

Consideraciones a tener en cuenta en la valoracion de su Pl

Elalcanceyfortalezadelasreivindicaciones de unapatente olafortalezade unactivo de Pl tie-
nenunafunciénimportante enelejercicio globaldelavaloracion. Unaproteccionampliamente
distribuida (proteccidnenvarios paises) puede aumentar el valorde un producto. Sinembargo,
estotambién dependera de laforma en que el evaluador percibalarobustez cumplimiento de
las normasy procedimientos de laPlenlos paisesimplicados.
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El nivel de codificaciony la forma eficaz en que puede utilizarse la informacion codificadain-
corporadaen el producto puedeninfiuir también enlavaloracion.

También puede aumentar su valor el hecho de que resulte muy dificil infringir los derechos de
Pl del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos que también estan muy
protegidos porlaPlpodria 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.

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

» administraciéninternade sucarteradePlI,

» concesidndelicencias,

» fusiones o adquisiciones,

» cesion(venta)de activos de P,

» comprade activosdePl,

» conclusionde acuerdos de empresas mixtas,

» establecimiento de alianzas estratégicas,

» obtenciéndefondos,

» inversionen el desarrollo adicional de un activo de PI, etc.

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

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

UnderechodePl(porejemplo, unapatente) puede obtenerunvalormayorsiel periodo de ven-
taodeconcesiéndelicenciano coincide conlaintroducciénenelmercado de un sustituto se-
mejante o de una tecnologia alternativay mas eficaz. Por lo tanto, esimportante conocer bien
latendencia del sector o delatecnologia cuando se emprenda un gjercicio de valoracion.
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Esimportante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su Ply cuando debe
realizarse el ejercicio de valoracidn. Puede ser Util un conocimiento basico de los instrumen-

tos utilizados paralavaloracién enelmomento de elegiry decidir el asesoramiento profesional

mas apropiado.

Hay varias formas de realizar unavaloracion de los activos de propiedadintelectual. Cada método

tiene susventajasy susinconvenientesy algunos se aplicanmejor que otros a determinados casos

y situaciones. Figuran a continuacionlos métodos mas ampliamente utilizados enla actualidad.

»

»

»

Método basado en los ingresos. Es el método mas utilizado para la valoracion de la Pl. Hay
algunasvariaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes.
Elmétodo se centrabasicamente enlacorriente deingresos prevista que obtendra el titular
de un derecho de Pl durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de
caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente
deingresos puede también calcularse examinando el ahorro enregalias delicenciagque una
empresaconseguiria situvieraque obtenerunalicencia para utilizarun derecho de Pl deter-
minado. El principalinconveniente del método es su complejidad. La ventaja de este méto-
do es que es facil de calcular utilizando los datos existentes, sin embargo, presenta como
desventaja que norefleja el verdadero valor de mercado nireflejalos potencialesingresos,
ademas que no es el método mas recomendado para sectores tecnoldgicos dindmicos. Su
principal variante es el método siguiente:

Método del calculo del ahorro en regalias. En esta variacion, se calcula el flujo de regalias
para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalizacion del beneficio o flujo de
cajapromedio. Elindice deregalia puede determinarse mediante indices existentes utiliza-
dosentiposdeacuerdos(delicencias)similares o datos existentesprocedentesde cuadros
deindicesderegalias estandares. Este método eselcominmente aceptado entransaccio-
nes de propiedad intelectual y toma en cuentalos ingresos potenciales de las licencias, sin
embargo, las desventajas principales son que el calculo depende en gran medida de supo-
siciones sobre tasas deregaliasy que laprediccidén de las ganancias puede serirreal.

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

® Costo de reproduccion. Los costos de reproduccion pueden calcularse, si hay una
buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantia utiliza-
da para desarrollar el activo de Pl en cuestion (esto se denomina determinacidén de la
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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 crear un activo similar.

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

El método basado en el costo es Util cuando se consideran derechos de Pl relacionados con

activosintangibles, como programas informaticos, dibujos de ingenieria, disefios de envasa-

do y redes de distribucién. A menudo se utiliza para complementar el método basado en los

ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resulta-

dosengafosos. Esto se debe, enlamayoria delos casos, aque el costorelacionado conel de-

sarrollo de un producto no estd necesariamente relacionado con su valor. Y es especialmente

obvio enloreferente a actividades de investigaciony desarrollo.

»

»

Método basado en el mercado. Sistema basado en lo que un tercero estaria dispuesto
a pagar para comprar o arrendar un activo de PI. Puede utilizarse también como un com-
plemento del método basado en los ingresos. Sin embargo, hay que sefalar que algunas
empresas lo consideran el mejor método debido a su simplicidady a la utilizacion de infor-
macion de mercado. En principio, reflejalas condiciones reales del mercado, sobre todo si
ya existe una comercializacion, sin embargo, no es facil encontrar activos comparablesy el
mercado puede servolatil por tanto afectando los precios. Elinconveniente del método es
gue no orienta sobre como enfocar las caracteristicas individuales de una transaccion de-
terminada. Aligual que otros métodos de valoracidn, tiene tambiénlas siguientes variantes:

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

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

Métodos basados en la valoracion de opciones. Suelen utilizarse en la valoracidn del va-
lor bursatil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de Pl (en especial de
patentes) del sector de la tecnologia y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez mas
este método. Sibien existen otros métodos de valoracién “de riesgo neutro”, la valoracién de
opciones se considera mas potente. Al igual que los demas métodos de valoracién de la PI,
tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoracién de opciones Black-Scholes,
el Technology Risk-Reward Units (TRRUA) y el IPscore®. El principal inconveniente de los mé-
todos basados enopciones es surelativacomplejidad.
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Pudiera considerarse el método Banociova y Bajus (2023), el cual destacala valoracién de ac-
tivosintangibles sopesando los siguientes factores:
» Proteccionlegal: ;Se aplica activamente la patente? ;Es vulnerable alasimpugnaciones?

» Demandadelmercado: ;Qué tanunicaeslainnovaciény existe unmercado en crecimiento
paraella?

» Potencial comercial: ;Cudles son los posibles flujos de ingresos de la patente? ;Podria li-
cenciarse o utilizarse para producir productos lideres en el mercado?

» Vida restante de la patente: Las patentes tienen una vida util limitada (normalmente 20
anos), porlo que suvalor disminuye a medida que se acercala fecha de vencimiento.

Se debe evaluar el potencial de crecimiento, los factores de riesgo y el entorno de mercado
deunadeterminadapropiedadintelectual. Las oportunidadesdelicencia,las posibilidades de
comercializacidny las protecciones ante litigios desempefian un papelimportante alahora de
determinarelvalordelaPl.
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Financiacion



La financiacién de la propiedad intelectual se refiere a la utilizacién de activos de propiedad
intelectual como garantia o medio para obtener capital. Las empresas, en especial las emer-
gentesy las PYMES, a menudo enfrentan limitaciones financieras, especialmente durante sus
primeras etapas, y la financiacién a través de sus activos de propiedad intelectual, le podrian
proporcionar una via alternativa de financiacién; por ejemplo, las nuevas empresas pueden
aprovechar el valor de sus patentes, marcasregistradas, derechos de autory secretos comer-
ciales, utilizando su cartera de patentes o de marcas, o de disefios o derechos de autor, como
garantia para obtener un préstamo o atraer inversionistas, lo que le permitiria continuar conla
investigaciony/o el desarrollo de suempresa sin diluir el capital.

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

Alefectuarunaevaluaciondelasolicitud 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 comercializacidn. Al evaluar un plan de negocios o de
exportacion elinversor examinarad que:

» Latecnologiano esté yadisponible enelmercado (almenosno aun precio inferior),
» Hayaunademandaprobable paraelproducto,y

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

Elfactorriesgo esvalorado tanto porlasinstituciones financieras como porlos potencialesin-
versionista,yaque, silapropiedadintelectualnologragenerarlosretornos esperados, podrian
enfrentarse a las dificultades financieras, por lo que es indispensable para el financiamiento
poder equilibrar el riesgo frente al retorno de ganancias y valorar si el riesgo es menor que el
retornoy sisusingresosy suanalisisy evaluacion financieralo convierten enun deudor fiable.

Generalmente para asegurarlainversién de losinversionistas de capital de riesgo sera preciso
presentarunaestrategiade Plsdlida, condocumentaciénsobre solicitudes de derechos de P,
informacion sobre busquedas de patentes que demuestren que no es probable que sutecno-
logia viole las patentes de sus competidores, y acuerdos (licencias) con titulares de patentes
que le autoricen a utilizarlatecnologia necesaria para comercializar un producto determinado.
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la produccion creadora o lasin-
novacionesrelacionadas conlosproductos 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.
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Asipues, esimportante poseer activos de propiedad intelectual para convencer ainversionis-
tas o prestamistas de las oportunidades de que goza la empresa para la comercializacién del
producto o servicio encuestidn. Enalgunos casos, una Unica patente conun granvalor comer-
cial puede abrirlas puertas avarias oportunidades de financiacion.

Los diferentesinversionistas o prestamistas evaluaran sus activos de propiedadintelectual de
distintas maneras y otorgaran distintos grados de importancia a los derechos de propiedad
intelectual. No obstante, se esta produciendo una tendencia clara hacia la dependencia cada
vez mayor de los activos de propiedad intelectual como fuente de ventajas competitivas para
las empresas. Asi, inversionistas y prestamistas se interesan cada vez mas por empresas que
poseenuna carteradevalores de propiedadintelectual bienadministrada, aunque haya, inclu-
so en los paises desarrollados, numerosos problemas que surgen al tratar de establecer ga-
rantias reales basadas enla propiedad intelectual.

En los ultimos afos, las plataformas de crowdfunding han ganado popularidad como medio
para recaudar fondos para proyectos centrados en la propiedad intelectual. Las empresas
emergentesylas PYMES pueden mostrarsusinnovaciones en propiedad intelectual aunaam-

pliaaudienciayrecibircontribucionesfinancieras de personasinteresadasenapoyarsusideas.

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

Lapropiedadintelectual esunactivovalioso que puedeinfiuirenlavaloraciénde unaempresa,
su atractivo parainversoresy su capacidad para competiren elmercado. Silas empresas ges-
tionan eficazmente su Pl, pueden obtenerventajas significativas en el mercado bursatil.

La conversién de activos en valores 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 o incluso de cuentas exclusivas por cobrar. Asipues, es posible la conver-
sion de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalias a partir de la concesiéon de
licencias de patentes, marcas o secretosindustriales, olas composiciones musicales olos de-
rechos de grabacién de un musico. De hecho, una de las conversiones mas famosas guardaba
relacion conelpago 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-
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te precisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza. Ademas, la PI
(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.

A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearan
mayores oportunidades paraese tipo de practicas. Laevoluciondelmercadoyaesta mejoran-
dolacalidady cantidad deinformaciéndisponible tanto para prestatarios como prestamistas.
Por ejemplo, cada vez hay mas empresas de base tecnoldgica, sobre todo en sectores como
la biotecnologia olainformatica, que confian en sus derechos de Pl como sus principales acti-
vosy fuentes de ingresos. Del mismo modo, estd aumentando la cuantia total de ingresos por
licenciasyelusoresultante delos flujos deregalias procedentes delaslicencias se utilizan para
determinarelvalordelaPl.

Elcapitalriesgo proporcionafinanciaciénastartupsy pequefias empresas que losinversionis-
tas consideran conun gran potencial de crecimiento.

Ya hay varias empresas estatales de capital de riesgo que comienzan a aceptar los activos de
Pl como garantia colateral para la financiacidn de riesgo, sin embargo, son muy pocas, ya que
el mercado financiero y bursatil exige garantias de activos reales tangibles para garantizar la
financiacién; enun futurola Pl podra estarentre los activos financieros convertibles envalores.
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La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrénico. El comercio elec-
trénico, mas que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productosy
servicios basadosenPlyenlaconcesidndelaslicencias correspondientes. MUsica,imagenes,
fotos, programas informaticos (softwares o aplicaciones), disefios, médulos de capacitacion,
sistemas, etc., son objeto de comercio electrénicoy el principal componente de valoreslaPl.
La Pltambién esimportante porque los elementos valiosos que se comercian por Internet de-
benprotegerse, utilizando sistemas tecnoldgicos de seguridady normas de Pl; de otramanera
podrianserhurtadosy ello podria causarla destruccién de unaempresa.

Ademads, la propiedad intelectual (Pl) es un componente esencial del ecosistema digital y
del comercio electrénico contemporaneo. Los avances recientes en la digitalizacion como
la adopcidén de pasarelas de pago, la automatizacion de procesos, el uso de plataformas de
comercio electrénico y la comercializacién a través de redes sociales— han intensificado la
relevancia de la Pl en este entorno. Los programas informaticos que hacen posible estas tec-
nologias estan protegidos porderechos de autor, mientras que lasinnovaciones técnicas sub-
yacentespuedenestaramparadas porpatentes. Asimismo, los elementos que permitenlafun-
cionalidad de Internet —como redes, disefios, circuitos integrados, routers, conmutadores e
interfaces de usuario— también estan cubiertos por diversas formas de protecciéon de PI. Las
marcas desempefanun papel clave enla construcciénde laidentidad digital de las empresas,
facilitando el reconocimiento del consumidor y protegiendo la reputacion en linea. Tanto las
marcas como los mecanismos contralacompetencia desleal sonfundamentales para garanti-
zarun entorno comercial digital seguro, competitivo y sostenible.

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.

Finalmente, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electrénico
adoptalaformade Pl,de modo que la proteccion o falta de proteccidn de sus derechos de Pl
afectaralavaloracion de unnegocio de comercio electronico. Muchas empresas de comercio
electrénico, al igual que otras empresas tecnoldgicas, tienen carteras de patentes, marcas,
nombres de dominio, programas informaticos o bases de datos originales que son los activos
de mayorvalor de dichas empresas.
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Losnombres de dominio sondirecciones enlinternety se utilizan habitualmente paraidentificar
y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “oas.org” se utiliza para localizar el
sitio web Organizacion de Estados Americanos (OEA por sus siglas en espafiol) en www.oas.
org. Con el tiempo, los nombres de dominio se han ido constituyendo en identificadores de
empresas 0 negocios y han entrado en conflicto con las marcas. Por consiguiente, es impor-
tante elegirun nombre de dominio que no seala marca de otra empresa ni una marca notoria-
mente conocida.

La eleccion de un nombre de dominio (o direccidn de Internet) se ha convertido en una de las
decisiones comerciales mas importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un
nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de su em-
presa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios
“dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior
(gTLD), talescomo .com, .net, .org. e info. O bien puede elegir un 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).

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a cédigos de
paises” (ccTLD), por ejemplo, .paparaPanama, .co para Colombia, .mx para México.

La gestidn 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
cuya lista figura en el sitio web del ICANN en www.icann.org. Usted puede también compro-

bar siunnombre de dominio ya ha sido registrado buscando en el sitio web de unregistradoro
utilizando un motor de busqueda del tipo “Whoiis”, porejemplo, en https://www.whois.com/.

Registrarunnombre de dominio en Panama es un proceso relativamente sencillo que se realizaa
través delssitio oficial delNIC-Panama, administrado porla Universidad Tecnoldgica de Panama.
El primer paso consiste en crearuna cuenta en la plataforma https://nic.pa/en. Una vezregistra-

do, elusuario puede buscar elnombre de dominio deseado para verificar su disponibilidad.

Sieldominio esta disponible, se procede acompletarunformulario conlos datos del titular, asi
como los contactos administrativosy técnicos. También se debeningresarlos servidores DNS
que se utilizaran, los cuales pueden servalidados directamente desde la plataforma. Luego, se
realizael pago correspondiente, y el dominio quedaregistradoy activo en cuestion de minutos
traslaconfirmacidndel pago.
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Existendostiposprincipalesde dominios: los de segundo nivel (porejemplo,empresa.pa)ylos
detercernivel (comoempresa.com.pa). Los primeros tienen un costo mas elevadoyno aplican
descuentos, mientras que los segundos requieren un registro minimo de dos afios, con tarifas
mas accesibles.

Esimportante tener en cuenta que, aunque el dominio esté registrado en Panama, el servicio
de alojamiento web puede estarubicado en cualquier parte delmundo. Ademas, el NIC-Pana-
ma establece ciertas restricciones sobre nombres que puedan resultar ofensivos, confusos o
que infrinjan derechos de terceros, y ofrece mecanismos para la resolucién de disputas rela-
cionadas conmarcasy dominios.

Enelcasodelosregistros ccTLD, deberd ponerse en contacto conlaautoridad deregistro de-
signada para cadaccTLD. Paraello, consulte unabase de datos ccTLD creada porla OMPI, que

establece enlaces con los sitios web de 252 ccTLD, en los que puede encontrar informacién
sobre suacuerdo deregistro, el servicio “Whois”ylos procedimientos paralasoluciénde con-

troversias.

Segunseacellugardonde seregistre, puede elegirun nombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podranrecordar-
loy buscarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales deberia ser tan distintivo que pudie-
ra protegerse también mediante laley sobre marcas, porque los nombres de dominio pueden
protegerse como marcas. Si elige nombre de dominio una frase muy comun (por ejemplo:
“Buen Software”), su empresa tendra dificultades en ganarse una buena reputaciéon o buena
voluntad con este nombrey ain mas dificultades enimpedir que otras empresas de lacompe-
tencia utilicen sunombre.

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una
marcanotoriamente conocida. Esto se debe aquelamayoriadelasleyes,incluyendoPanamacon-
sideranqueelregistrode unnombre de dominio delamarcade otrapersonaesunainfraccidndela
marca(fenédmeno llamado también “ciberocupacién”),y suempresadeberatransferiro cancelarel
nombre de dominioy ademas pagarunaindemnizacién pordafosy perjuicios. Todoslos nombres
dedominioregistradosenlacategoriagTLD, porejemplo.com,ymuchosregistradosenlosccTLD,
pueden ser objeto de un procedimiento de solucidn de controversias (descrito mas adelante) que
permite al titular de una marca o marca de servicioimpedirla “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

ayudard arealizaresa busqueda.
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Si usted descubre que alguien esta utilizando su marca de productos o su marca de servicio
como nombre de dominio, existe un procedimiento en linea sencillo al que puede recurriry en
el cual un experto independiente decidira si es preciso devolverle el nombre de dominio, y se
pedirad alosregistradores que cumplan esa decision. Puede encontrarinformacion sobre esta
Politica Uniforme de Solucién de Controversias en el sitio Web de la OMPI Domain Name Dis-

putes (wipo.int).

Ademas de evitar marcas, es también aconsejable evitar nombres de dominio que incluyan
términos geograficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), nombres de personas famosas,
nombres de medicamentos genéricos, nombres de organizacionesinternacionalesynombres
comerciales (porejemplo, elnombre del negocio de otra persona) que pudiera chocarconlos
derechos de otros o conlos sistemas de proteccidninternacional.

Uno delos elementos basicos del comercio electronico 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 disefio de su sitio web, verifique las
disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ;Quién es titular del disefio y del
texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene laempresa para asegurarse
de que, durante su trabajo, no esta utilizando Pl ajena.

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

Necesitard un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para
utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, programainformatico, etc., que per-
tenezca a otra persona(derechos de autor). El simple hecho de que usted obtenga material en
Internet no significa que forme parte del dominio publico. Tal vez deba conseguir una autori-
zacidn para utilizar ese material. En muchos paises, deberd comunicarse con una sociedad de
gestién colectiva o asociacién de 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
gue haya obtenido una autorizacién escrita del titular para distribuirlos en Internet. También
asegurese que losderechos aluso deimagen de aquellos que salganen sus publicaciones es-
tén debidamente autorizados.

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

Encuadre (Framing)

El encuadre es una practica mas controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones
deotrositiowebenelsuyo,como siformaraparte de supropio sitioweb. Obtengasiempreuna
autorizacién escrita antes derealizarlo.

Enlos ultimos afios, se ha dado mucha publicidad ala distribucidnilegitima de musica, pelicu-
las, obras de arte, fotos, guionesy programasinformaticos (“‘contenido”) por Internet. Amenu-
do, esas descargas no autorizadas violanla legislacion nacional sobre derecho de autor.

Es importante que proteja sus derechos de Pl en Internet. Podrd hacerlo de varias maneras:
identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna
otraindicacién de titularidad. Podra simplemente indicar a los usuarios qué puedeny qué no
pueden hacer con su contenido. Nunca distribuya ni permita que se descargue contenido de
tercerosy gue no pertenece a suempresay asegurese de que sus empleados comprendenla
politicade suempresa a este respecto.

El caso Napster enlos Estados Unidos dio relieve internacional ala cuestion de la descarga no
autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitié un mandamiento im-
pidiendo el funcionamiento del sistema de distribucién de archivos Napster, era un caso de
“infraccién culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal
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porlos usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiaralos archivos. Otros ca-
sOs seguiran poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podran producirse distintos re-
sultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos ensefia que es importante que
unaempresade comercio electrénico se asegure de teneruna politica clara contrala copiano
autorizada de archivos, olas acciones que alienten o faciliten esa copia.

Al adquirir una base de datos, tiene que asegurarse que la misma cuente con todos aquellos
permisos de los duefios de los datos personales, existiendo las autorizaciones de estos para
gue usted pueda, ademas, utilizarlos mismos.

En Panama, la protecciéon de datos personales estd regulada por la Ley 81 de 2019, vigente
desde marzo de 2021, y sureglamentacion mediante el Decreto Ejecutivo 285 del mismo afo.
Esta normativa establece un marco legal robusto que garantiza el derecho a la privacidad de
los ciudadanos, imponiendo obligaciones claras a quienesrecolectan, almacenan o procesan
informacion personal. Entre sus principios fundamentales se encuentran el consentimiento
previo del titular, la finalidad especifica deluso de los datos, la transparencia en su tratamiento
y la seguridad en su almacenamiento y transferencia. La ley aplica tanto a personas naturales
como juridicas, nacionales o extranjeras, que manejen datos dentro del territorio panameno.
LaAutoridad Nacionalde Transparenciay Acceso alalnformacion (ANTAI) es el ente encargado
de supervisar sucumplimiento, con facultades paraimponer sanciones que van desde multas
hastalasuspensiénde actividades. Ademas, sereconoce elderecho delostitularesaacceder,
rectificar, cancelar, oponersey solicitarla portabilidad de sus datos (derechos ARCO), y se exi-
gelanotificaciéon de cualquierviolacién de seguridad enun plazo de 72 horas

Cadavezmas empresas utilizanmediostécnicos paraprotegercontenido enlinternet, median-
te marcas de agua, codificacién o creando sistemas de identificacidn y rastreo. Los sistemas
de gestidn electronica del derecho de autor sonunamanera que proponenlos consorcios co-
mercialesy las empresas de utilizar medios técnicos para controlar la utilizacion de contenido.
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Resumen Ejecutivo

La “Guia para pequefos y medianos exportadores” es una adaptaciéon panamefia de una pu-
blicacién conjunta del Centro de Comercio Internacional (CCl) y la Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI). Su propésito es brindar a las pequefas y medianas empresas
(PYME)de Panamaunacomprensionclaray practicasobre lapropiedadintelectual (Pl)y su pa-
pel estratégico enlacompetitividad, innovaciony expansiéninternacional.

Desdeelinicio,eldocumento subraya que, enunentorno globalizadoy altamente competitivo,
las PYME deben diferenciar sus productos y servicios mediante la innovacion, la creatividad y
el conocimiento. La propiedad intelectual se presenta como una herramienta clave para pro-
teger estos activos intangibles, permitiendo a las empresas asegurar su cuota de mercado,
atraerinversionistas, accederafinanciamiento y reducirriesgos legalesy comerciales.

Importancia de la Propiedad Intelectual paralas PYME

Eltextodestacaque muchasPYMEno consideranlaPlcomo parteintegralde suestrategiaem-
presarial,lo que puedellevar a errores costosos, como lapérdida de derechos sobre invencio-
nes, marcas o disefos, o incluso enfrentar demandas por infraccidn en mercados extranjeros.
Porello, se enfatiza la necesidad de integrar la Pl desde la etapa de planificacion del negocio,
especialmente en estrategias de exportacion.

La Plabarca unaamplia gama de activos: invenciones, marcas, disefios industriales, derechos
de autor, secretos industriales, indicaciones geograficas y esquemas de trazado de circuitos
integrados. Cadauno de estos derechos tiene su propia normativa, requisitos de protecciény
beneficios estratégicos.

Activos Intangibles y Proteccion Legal

El documento explica que los activos intangibles, como una marca reconocida, una formula
secreta o un disefio innovador, pueden ser mas valiosos que los activos fisicos. La proteccion
legal de estos activos convierte el conocimiento en propiedad exclusiva, lo que permite a las
empresas explotar comercialmente sus creaciones, impedir imitaciones y generar ingresos
mediante licencias o franquicias.

Se presentan ejemplos practicos de empresas panamefias que han protegido sus disefos,
marcas o invenciones, subcontratando la produccién en el extranjero, pero manteniendo el
control sobre sus activos de PI.
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Errores Comunes y Recomendaciones
Entre los errores mas frecuentes que cometen los exportadores se encuentran:

» Creerque laproteccionenPanamaesvélidaen otros paises.

» No verificarsiunamarcaya estaregistrada en elmercado de destino.

M

Divulgarinformacién sin acuerdos de confidencialidad.
» Noregistraratiempo una patente o disefio en el extranjero.

» Nodejarclaralatitularidad de los derechos al subcontratar.

Paraevitarestos errores, se recomiendarealizar auditorias de Pl, consultar a expertos, registrar
los derechos en los paises de interés y utilizar herramientas como el Tratado de Cooperacién
enmateria de Patentes (PCT) o el Sistema de Madrid paramarcas.

Propiedad Intelectual en la Estrategia de Exportacion

La guia detallacémo la Plinfluye en cada etapa del proceso exportador: desde la adaptacion
del producto al mercado objetivo, la negociacidn con socios, la fijacion de precios, hasta la
participacién en ferias internacionales. También se advierte sobre los riesgos de infringir de-
rechos de terceros y se recomienda proteger los activos de Pl antes de lanzar un producto al
extranjero.

Se destaca que la Pl puede facilitar el acceso a nuevos mercados mediante licencias, franqui-
cias o alianzas estratégicas, y que contar con una cartera sdlida de derechos puede aumentar
elvalordelaempresay suatractivo parainversionistas.

Instrumentos de Proteccidony Procedimientos

El documento explica los distintos mecanismos legales disponibles en Panama para proteger
los derechos dePI:

» Patentes: Protegeninvencionestécnicaspor20 afios. Requierennovedad, actividadinven-
tivay aplicaciénindustrial.
» Modelos de utilidad: Alternativamasecondmicayrapida paraprotegermejoras funcionales.

» Marcas: Identifican productos o servicios. Su registro otorga exclusividad por 10 afos, re-
novables.

» Disefios industriales: Protegen la apariencia estética de productos. Su registro dura 10
anos, prorrogables.

» Derechos de autor: Protegen obras literarias, artisticas y cientificas desde su creacion, sin
necesidad deregistro.
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» Secretos industriales: Informacion confidencial con valor comercial, protegida sinregistro
mediante medidas contractuales.

» Indicaciones geograficas: Identifican productos cuya calidad estaligada a su origen geo-
grafico.

Cada derecho tiene su propio procedimiento de registro, requisitos, costos y beneficios. La
guia ofrece ejemplos, recomendaciones y advertencias sobre como y cuando proteger cada
tipo de activo.

Transferencia de Tecnologiay Licencias

Se analizan los contratos de licencia, franquicia, cesidn de derechos y empresas mixtas como
mecanismos para transferir tecnologia y expandirse internacionalmente. Se detallan los ele-
mentos esenciales de un contrato de licencia, los beneficios y riesgos para ambas partes, y la
importancia de establecer clausulas claras sobre titularidad, confidencialidad, duraciény re-
solucién de conflictos.

También se aborda la valoracién de los activos de P, explicando métodos como el basado en
ingresos, costos o mercado, y su utilidad para fusiones, adquisiciones, financiamiento o con-
cesiondelicencias.

Propiedad Intelectual en el Comercio Electrénico

La guia dedica una seccion al papel de la Pl en el entorno digital. Se explica cémo proteger
nombres de dominio, contenidos de sitios web, software y bases de datos. Se advierte sobre
los riesgos de infraccion enlineay se recomienda el uso de acuerdos de confidencialidad, li-
cencias clarasy medidas tecnoldgicas de proteccion.

Observancia y Solucion de Controversias

Finalmente, se abordanlos mecanismos parahacervalerlos derechos de Pl, incluyendo accio-
nesciviles, penales, medidas aduanerasy métodos alternativos como lamediaciony el arbitra-
je.SedestacaelpapeldelaOMCyelAcuerdosobrelos ADPIC enlaarmonizacioninternacional
denormasdePlyenlasolucion de disputas entre paises.

Guias OMPI
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https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit

La clave parala Propiedad Intelectual

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPly nacionales

» Directorio de oficinas OMPI

» Direccidon General del Reqgistro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Indus-

trias (DIGERPI)

» Direccion Nacional de Derecho de Autory Derechos Conexos, Ministerio de Cultura.

~

» Propanama

¥

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

¥

https://patents.google.com/
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