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La clave parala Propiedad Intelectual

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

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

Esta es una adaptacion a la normativa de Paraguay del documento original. Esta destinada a
pequenos y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Paraguay,
en ella se explican conceptos y principios basicos sobre la Propiedad Intelectual (Pl) ; abarca
cuestiones relativas a la titularidad de los derechos por los empleados, contratacion, licen-
cias y transferencia de tecnologia; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas
ala Pl al preparar planes y estrategias de negocios, de comercializacién y de exportacion, y
se ocupa de la proteccién en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vinculos entre las
reglamentaciones y normas relativas a la Pl y a la calidad; envasado y etiquetado, y comercio
electrdnico, considera ademas los aspectos de los derechos de Plrelativos ala valoraciény al
financiamientoyla observancia.

El documento original se ha modificado para integrar disposiciones relavantes de la legisla-
cion nacional de Paraguay en materia de Pl por la abogada Antonella Salgueiro, en estrecha
colaboracién con la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). De acuerdo conla
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 traduccion
del contenido original.

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

En un entorno comercial globalizado y en un mercado cada vez mas concurrido, las pequefas y
medianas empresas (MIPYMES) deben encontrar la manera de diferenciar sus productos de la
competenciay atraeralos consumidores. Algunas estrategias utilizadas porlas MIPYMES para lle-
gar a ser o amantenerse internacionalmente competitivas son la introduccidn de productos nue-
vosomejoradosylaadopcidonde nuevos métodos para fabricar, vendero comercializarproductos
y servicios. A medida que la innovacion, la creatividad y los conocimientos se convierten en ele-
mentos esenciales de lacompetitividad, lasempresas se enfrentan cadavezmas conlanecesidad
de encontrar medios para gestionar con eficacia suinnovacion, creatividad y conocimientos.

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

Una estrategia de propiedad intelectual bien elaborada puede ayudar a maximizar el potencial
de laempresa. Sise utilizany comprenden estos derechos, ademas de lo mencionado mas arri-
ba, podrd asegurar ventajas competitivas frente a terceros, generar flujos de ingresos adiciona-
les como por ejemplo a través de licencias o cesidn de los activos intangibles, reducir la carga
fiscal (enalgunasjurisdicciones como Estados Unidos e Israel), disponer de una fuente de inteli-
gencia competitiva, facilitar elacceso alafinanciacidn, asicomo atraerinversoresy socios.

Asimismo, es especialmenteimportante quelas MIPYMES exportadorastenganencuentalaPl.
Enelactual contexto econdmico, donde los costos del comercio internacional han disminuido
a consecuencia del mejor acceso a las tecnologias modernas de lainformacién y las comuni-
caciones, muchas MIPYMES estan orientando cada vez mas sus operaciones a los mercados
de exportacién. La mayoria de las MIPYMES que preparan un plany una estrategia de exporta-
cion se enfrentan a varios desafios. Deben garantizar que su plany estrategia de exportacion
tengan encuentaadecuadamente todoslos factores que puedan afectar suventajacompeti-
tiva en el mercado olos mercados objetivo. Las MIPYMES que desean exportar directamente,
mediante intermediarios, creando una empresa mixta o joint venture, concediendo licencias a
terceros, o mediante el comercio electronico, deben asegurarse de que noviolanlos derechos
de Plde otros alintentarsacar el maximo rendimiento de sus propios activos de Pl. Porlo tanto,
deberanadoptarmedidas paraproteger sus activos de Plentodoslos mercados deseados en
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elmomento adecuadoydelamaneramaseficazenfunciéndeloscostos,ademasde asegurar
que sus productos o servicios no infringen los derechos de Pl de otros. Sidescuidan este ele-
mento puedenincurrir en costos adicionales en sus operaciones comerciales y riesgos evita-
bles que podrian sermuy perjudiciales paratodala estrategia de exportacion delas empresas,
llegandoincluso acomprometer su supervivencia.

En general, las MIPYMES no tienen muy presentes las cuestiones de la Pl y sus implicaciones
para el desarrollo y disefio de los productos, su entrega, su comercializacion, la obtencidn de
recursos financieros, la exportacién o la concesidn de licencias o de franquicias. Una com-
prension fundamental de lo que constituye la Pl, los medios para protegerla y la manera de
gestionar con eficacia los activos de Pl son elementos esenciales para las MIPYMES y espe-
cialmente paralas que se dedican al comercio internacional, donde en general los riesgos son
mas altos. Sin esta comprension, las MIPYMES no podran desarrollar e integrar la Pl en sus es-
trategias de negocios, de comercializacion y exportacion. Incluso las MIPYMES que saben lo
que deben hacer, a menudo no tienen acceso facil ainformacién y orientacién sobre el tema
delaPldesde una perspectiva empresarial. Enla mayoria de los paises, una amplia mayoria de
los consultoresy asesores de las MIPYMES, tanto en el sector privado como eninstituciones de
apoyo, también estan insuficientemente equipados para prestar asistencia a estas empresas
respecto a sus necesidades e intereses. Falencias mas comunesincluyen, porejemplo, la falta
de conocimiento sobrelosdistintos derechos de Pl laexistenciade posiblesactivosdePlenla
empresaylafaltadeinformaciénsobreloque puedenhacerporunaempresa;lafaltadeapoyo
delos conocimientos especializados en Plalas empresas enlo que respecta a sus estrategias
comercialesy alacomplejidad percibida del sistema; limitadas técnicas de evaluacién, espe-
cialmente disefiadas para la comunidad empresarial; y el costo asociado con la obtenciéon de
proteccion através del sistema de propiedad intelectual.

Enrespuestaaestabrecha,lapresente publicaciénsobre Pl pretende beneficiaralos elabora-
dores de politicas parala MIPYMES, instituciones de apoyo y financiamiento de MIPYMES, ins-
tituciones de entrenamiento paralas MIPYMES, y sobre todo alas mismas MIPYMES, las cuales
seven afectadas porlafaltade acceso a materiales sobre Pl faciles de comprender paraelde-
sarrollo de estrategias y planes comerciales, de exportacidony de marketing. La comprension
y el respeto de los derechos de Pl promueve un ambiente en el cual el comercio internacional
puede crecerde manera sostenible aprovechando los activos de Plde multiples maneras.
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Un entorno comercial intensamente
competitivo

En el contexto actual, la globalizaciony la tecnologia hanfacilitado el transporte, lacomunica-
ciony el comercio internacional, creando un entorno comercial altamente competitivo tanto
enelmercado domésticocomo en el de exportacion.

Eneste entorno,laindustriaylas empresas notan que es dificil avanzar, porque la oferta de bie-
nesy servicios parece superarampliamente lademanda. Ademas, los consumidores tienen di-
ficultades enescogerentre unagama de productos extensay creciente, lo que plantea el pro-
blema de opciones excesivas y de bienes y servicios poco diferenciados. Sélo las empresas
que pueden gestionar y controlar con eficacia los riesgos e incertidumbres pueden esperar
sobreviviry prosperar enlos mercados nacional y de exportacion. Comprender las necesida-
desy preocupaciones del cliente ha sido siempre unrequisito basico previo. El siguiente paso
esencontrarmaneras creativas einnovadoras de producirun producto o de prestarunservicio,
y hacerlo ademas de modo oportuno y anticipandose a la competencia. En definitiva, la cali-
dad, el precioy el servicio siguen siendo los tres factores esenciales para el éxito de cualquier
iniciativa empresarial, incluido cualquier proyecto de comercializacién parala exportacion.

Tomar la decision de exportar

La clave parala adopcién adecuada de decisiones en materia de exportacion es el conocimiento.
Elconocimiento debe basarse eninformacion fiable y enuna evaluacion sélidade 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, para que las posibilidades de demanda sean elevadas.

Los rasgos Unicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de
lavision, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales
y otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelec-
tual. Lapropiedadintelectual (Pl)esuntérmino colectivo que describe la expresidon o manifes-
tacion de las ideas, invenciones, soluciones o mejoras novedosas, dibujos o modelos, signos
distintivos, escritos, peliculas, pinturas, fotografias, canciones, fonogramas, informacién con-
fidencial o secretos comerciales, etc., que estan protegidos por derechos de autor, patentes,
marcas, dibujos y modelos industriales, entre otros. Cada pais tiene un conjunto de leyes que
protegenlaPl,yunexportadordebe conocerlas.
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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 estos dibujos o modelos, tecnologia, secretos comerciales o conoci-
mientos técnicos.

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

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

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

Estassonsodloalgunasdelasrazones porlas cuales el sistemadelaPlseaenunelemento esen-
cial parala preparacién de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofrecen expli-
caciones breves y esenciales en materia de PI, respondiendo a cuestiones relevantes que los
exportadores suelen enfrentar.

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

Cuandounproducto nuevo entraenelmercadoy consigue atraer clientes, es muy probable que
la competencia intente, 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,
yporellopodriafabricarunproducto semejante oidéntico aun precio mas bajo,lo que sometera
alinnovador del producto o servicio original aunaintensa presion. Aveces esto acaba porhundir
laempresa delinnovador original, entre otras cosas, porque es muy probable que hayainvertido
mucho para desarrollarel nuevo producto, mientras que sus competidores explotan estosresul-
tadosy se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva delinnovador.

Este es uno de los motivos mas importantes para que las pequefias y medianas empresas consi-
derenlaposibilidad de protegersulaborinnovadoray creativa aprovechando el sistemadelaPI,
que ofrece derechos exclusivos sobrelasinvenciones, soluciones o mejoras técnicas, patentes,
dibujos o modelos, marcas, apariencia estética del producto, obras literarias y artisticas, secreto
comercial, productos vinculados a un origen geograficoy otros activos intangibles.
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En lineas generales, la propiedad intelectual se refiere a los derechos legales que protegen
las creaciones de la mente, como invenciones, marcas, disefios, obras artisticas y literarias, y
secretos comerciales. Estos derechos permiten a los creadores y titulares controlar y bene-
ficiarse de sus innovaciones, asegurando exclusividad en su uso y explotacién por un tiempo
determinado. La Pl se divide principalmente en dos categorias: (i) propiedad industrial, que
incluye patentes, marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas y denominaciones
de origen, y (ii) derechos de autory derechos conexos, que protege obras literarias, artisticas
y software entre otras. La proteccion envirtud de las leyes sobre Pl da la titularidad de una de-
terminadainnovacioén u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibilidades de que
lacompetencia copie o imite el producto.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias: activos fi-
sicos - que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura - y activos in-
tangibles - que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta lasideas, estrategias,
planes de negocios, marcas, dibujos o modelosy otros frutosintangibles del talento creativo e
innovador de una empresa. Es tradicional que los activos fisicos correspondan a la parte prin-
cipaldelvalordeunaempresa,y se hanconsiderado como elelemento principal para determi-
narlacompetitividad de unaempresa en el mercado. Enlos Ultimos afos esto ha cambiado de
modo radical. Las empresas estdn comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles
puedenllegar a ser mas valiosos que sus activos fisicos. Empresas con un alto valor de activos
intangibles suelen estar en sectores intensivos eninnovacion, creatividad o tecnologia. Estos
activos, como marcas, patentes, derechos de autor, software (protegido por el derecho de
autor segun lalegislacion nacional) y secretos comerciales representan gran parte de su valor
de mercado, porejemplo, Apple Inc., Disney o Coca Cola.

Hoy en dia muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor
parte de lafabricacion a otras empresas y centran casi exclusivamente su actividad enla crea-
cion de nuevos productos y dibujos o modelosy enla promocion de sus marcas (o marcas re-
gistradas)afinde atraeralosclientes. Los productos se disefianenlaempresa, perolafabrica-
cion puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede
ser muy limitado, pero el valor de sus activos intangibles (como la reputacion de su marca, la
titularidad de derechos exclusivos a tecnologias esenciales o a disefios atractivos, o ambas
cosas), gue son lo esencial de su éxito, es muy elevado, como el caso de Airbnb, que no posee
propiedades fisicas que alquila como propietario, sino que sirve como intermediario con solo
oficinas, servidoresy equipos tecnoldgicos.

La proteccidnjuridica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de Pl
hace posible el uso exclusivo de estos activos enlos negocios y convierte los activos intangi-
bles enderechos de propiedad exclusiva, si bien porun periodo de tiempo limitado. En defini-
tiva, laproteccidndelaPlhace quelos activosintangibles sean “algo mas tangibles” al conver-
tirlos en activos exclusivos.
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2. ;De queé forma puedo proteger mi
propiedad intelectual?

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

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

» Los disefos 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 comerciales, mediante la proteccidn de informacion no revelada de valor co-
mercial;

» Lasobrasculturales, artisticasy literarias,ytambién, enlamayoriade los paises, los programas
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 un aparato de teléfono celular. Las patentes protegentecnologias
innovadorascomolapantallatactil,losprocesadoresavanzados,lascamarasdealtaresolucion
y la conectividad inalambrica, asi como el disefio fisico del dispositivo. Las marcas abarcan la
designacion del modelo, el logotipo de laempresa e incluso la identidad visual. Los derechos
de autor resguardan el software del sistema operativo, las aplicaciones preinstaladas y las
interfaces gréficas. Los secretos comercialesincluyenfdrmulas de materiales paralas baterias,
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métodos de fabricacién y algoritmos para optimizacion energética o de camaras. Ademas,
los modelos de utilidad protegen innovaciones funcionales menores como sistemas de
ensamblaje o enfriamiento. Cada uno de estos derechos contribuye a diferenciar el producto
en el mercado, garantizarla exclusividad y fomentarlainnovacion. Por consiguiente, losinven-
tores de productos innovadores como un aparato celular pueden obtener la exclusividad de
utilizar o impedir que los demas utilicen cada uno de estos elementos mediante la proteccién
de la Pl. Ademas, los propietarios de tales derechos pueden conceder una autorizacién (o li-
cencia) a otras empresas para utilizar la tecnologia resguardada a cambio de un pago, lo que
les proporcionaingresos adicionales procedentes delalicencia.

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 sistema y
puedanelegirconfundamento como desean proteger sus derechos de unmodo eficazen fun-
cidondelos costos, afinde evitarlas copias e imitaciones de lacompetencia.

Porlo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué ca-
racteristicas favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras
palabras ;qué hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad a los consumido-
res? O ;qué es lo que distingue este producto de los productos fabricados porla competen-
cia? ;Es unrasgo técnico innovador? ;Es el dibujo o modelo del producto? ;Es la marca? ;Son
los elementos creativos, artisticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede
daralempresario unaideainicial sobre como debe proceder para proteger el nuevo producto
y obtener asila exclusividad del motivo o motivos mas probables del éxito del producto en el
mercado. A veces puede dominar un Unico aspecto; en otras ocasiones puede ser una com-
binacién de aspectos diferentes lo que induce al consumidor a adoptar la decision critica de

//15//



La clave parala Propiedad Intelectual

comprarundeterminado producto cuando hay todauna gama de productos competidores en
oferta. Segun sean las realidades del mercado, pueden dedicarse atencidony recursos auno u
otro aspecto, 0 aunacombinacién de tipos diferentes de derechos de Pl paraun determinado
producto.

Ademas, el sistema de derechos de Pl esta evolucionando en el sentido de que las mismas partes
de un producto pueden protegerse de modo distinto. Una forma exterior nueva de un producto
puede mantenerse como secreto comercial hasta ellanzamiento del producto, los rasgos funcio-
nales pueden protegerse mediante una o mas patentes, las caracteristicas estéticas de la forma
mediante derechos de dibujo o modelo, derechos de autor, 0 ambas cosas, y sise cumplen deter-
minados requisitos, como marcaregistrada. Como ejemplo, lamarcade un perfume olaformatri-
dimensional del envase pueden estar protegidos bajo el derecho de marcas, laformaenla que es
aplicado o como sale de la botella puede ser objeto de una patente, y los ingredientes del conte-
nido, un secreto comercial. Porlo tanto, la respuesta final puede no ser claray a menudo conviene
consultaraunexperto enPlparaprepararuna estrategiacompleta de Pl para suproducto.

Sea cual fuere la decisidn final, siempre es aconsejable empezar protegiendo porlo menos la
marca comercial o designacion del producto o servicio a comercializar. Aunque al principio
pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumen-
tardinmediatamente el valor de lamarcay se convertira en una parte esencialde laimagenyla
identidad del producto. jPero quiza entonces ya sea demasiado tarde! (Véase lapregunta 4.)

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

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

» |ldentificarlos mercados de exportacion adecuados;

» Analizarregulaciones, barreras arancelarias, y requisitos técnicos (certificaciones);

» Capacitaral equipo encomercio exterior;

» Calcularlas necesidades delademanday delos mercados;

» Andlisisinterno de capacidad productivay recursos financieros para cubrirlademanda;

» Encontrarsocioslocalesy canales de distribucion;

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

» Asegurarque el producto cumpla conestandares yregulaciones del pais destino;

» Negociaryfirmaracuerdoscontractuales conrepresentantes comerciales que se dediquen
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»

»

»

»

»

»

»

alaexportacion, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciatarios, etc.;
Evaluarlacompetenciaenelmercado de destino;

Determinarlos precios para distintos mercados de exportacion;

Presupuestarlos gastos de exportaciony recaudar fondos;

Efectuarlas disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;
Anunciary comercializar el producto enlos mercados de exportacidon mas accesibles;
Participarenferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros paises;

Establecer contactos con camaras de comercio y organismos de promocidn de exporta-
ciones.

Existenvariasrazones porlas que conviene que unaempresatengaencuentalas cuestionesde

Pl alahora de planificar su estrategia de exportacion. En primer lugar, estd el hecho de que la
propiedad intelectual desempefa una funcionimportante y a menudo fundamental enla ma-
yoria de las etapas sefialadas anteriormente. A continuacion, se facilitan algunos ejemplos a

modo deilustracion:

»

»

»

»

»

»

Elprecio del producto dependerad enparte de lamedidaen quelos consumidores delmercado
de exportacidonreconozcany valorenlamarca, asicomo de la existencia de productos similares
oidénticos (lo que podria estarlimitado por medio de la proteccidén de los derechos de Pl).

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

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

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

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

El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podra depender de siya ha
solicitado la proteccidn para sus invenciones o disefios, puesto que divulgar prematura-
mente la laborinnovadora podria ocasionar la pérdida de lanovedad e impedirle solicitarla
proteccién enuna etapa posterior (en Paraguay, por ejemplo, la Ley de Patentes permite un
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afode gracia, bajo ciertas condiciones'ylaLey de Dibujosy Modelos otorga una excepcion
para el caso de exposicionesy ferias oficiales, permitiendo alos disefiadores presentar sus
disefos (lo que los convierte en publicos) hasta seis meses antes de solicitar la proteccion
de dibujo o modelo, sin que el dibujo o modelo pierda su caracter de “novedad” u “origina-
lidad”).2

» Ademas, puede haberinformacién comercial confidencial relativa atodos o ala mayoria de
los elementos mencionados enlas etapasanteriores. Dichainformaciénse beneficiaradela
protecciéndel secreto comercial o delaprotecciéncontralacompetencia desleal siempre
y cuando se divulgue Unicamente enfuncion delasnecesidadesytrashabersido firmadoun
acuerdo de confidencialidad o de no divulgacion. El plany la estrategia de exportaciénensi
son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estaran interesadas en que sigan
siendo confidencialesy no se divulguen alos competidores.

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

Unatercerarazén parateneren cuentalas cuestiones de Ples que la proteccién de los derechos
de Pl puede facilitar el acceso de las empresas a nuevos mercados mediante la concesion de
licencias, franquicias, el establecimiento de empresas mixtas u otros acuerdos contractuales
con otras empresas. Gracias alos derechos de Pl suempresa puede negociar acuerdos parala
produccioén, comercializacidn, distribucion o suministro de productos y servicios en mercados
de otros paises. Asimismo, esta estrategia le facilita un mayor poder de negociacion ala hora de
negociarlicencias tecnoldgicas con otras empresas que pueden estarinteresadas enlas tecno-
logias, obras protegidas por el derecho de autor, disefios, marcas, etc., que usted posea.

Porultimo, sino se tienenen cuentalas cuestiones de Pl, pueden producirse pérdidasimportantes
si se considera que sus productos infringenlos derechos de Pl de otros titulares en el mercado de
exportacién. Aun cuando unainvencion, diseflo 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 caracteristicas funcionales o estéticas que no estén prote-
gidas ensu pais de origen, pero que estén sujetas alaproteccion delos derechos de Plde terceros
enunmercado de exportacidon. También puede darse este caso enrelacion conlas marcas.

Ademads, 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

! Articulo 7, Ley1620/2000 de Patentes de Invenciones.
2Articulo 3delaley868/1981de Dibujosy Modelos Industriales.
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productodadoensumercadonacional,carezcandelderechoavenderelproductoenlosmer-
cados de exportacion. En los contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el

ambitodelalicenciayesimportante tenerencuentaestacuestiénalahoradenegociardichos

acuerdos.

4. ;Cuales sonlos erroresrelativos ala
propiedad intelectual que cometen con
mayor frecuencialos exportadores?

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de laimportancia de proteger sus activos de
propiedadintelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan aimi-

tadores o falsificadores o cuando han sido acusados de infringir los derechos de otros. Porlo
tanto, al elaborar el plany la estrategia de exportacion es importante conocer el entorno de la
propiedad intelectual en el posible mercado de exportacién al igual que los demdas aspectos

del ambito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que come-
tenlos exportadores figuranlos siguientes:

»

»

Creer que la protecciéon de la Pl es universal. Un error comun es creer que al solicitar la pro-
teccidn de una marca, patente o diseflo industrial en el pais de origen ya se encuentran es-
tos derechos protegidos automaticamente en todo el mundo. Los derechos de propiedad
intelectual tienen caracter territorial, es decir, estan protegidos Unicamente en el pais o los
paises donde se hanregistradoodondelaleylocallosreconoce. Entérminos simples, siuna
marca se encuentraregistrada enun pais, esa proteccion no se extiende automaticamente
aotros paises. Unicamente en la esfera de los derechos de autor hay una proteccién amplia
y automatica en gran nimero de paises. Para saber cémo aplicar la proteccién de Pl en el
extranjero.

Suponer que las legislaciones y procedimientos para la proteccion de los derechos de Pl
soniguales entodo el mundo. Aunque se ha producido unaimportante armonizacion delas
legislaciones y procedimientos para la proteccion de los derechos de propiedad intelec-
tual en todo el mundo, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias im-
portantesentrelos paises. Enalgunos paiseslaspatentes se otorganconarreglo al principio
del primerinventor (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si alguien mas
puede probar que ha realizado la misma invencion en una fecha anterior), mientras que la
mayoria de los demas paises otorga patentes con arreglo al principio del primer solicitante
(esdecir, lapatente se otorga ala primera persona que presentauna solicitud de proteccién
por patente paraunainvenciondada), como es el caso enlalegislacidénlocal.
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»

»

»

»

»

No verificar siuna marca ya ha sido registrada o esta siendo utilizada por competidores en el
mercado de exportacion. Siutiliza en otro pais unamarca que seaidénticao similaralaque ha
sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podria considerarse que infringe los
derechos delaotraempresa sobre lamarca. Es posible que se pida que deje de utilizar dicha
marca o que pague determinados dafos porinfraccion, lo que puede suponerun duro golpe
para la estrategia de comercializaciény exportacion de suempresa. Sera fundamental efec-
tuarunabusquedade marcas enel correspondiente mercado de exportacionantes deiniciar
sus actividadesy preferentemente antes de seleccionarlamarca.

No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccion. Solicitar la proteccion
delaPlenvarias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puede resultar caro. Los siste-
mas regionales e internacionales de proteccién, cuando estan disponibles, son un medio
eficazde solicitarla proteccion delaPlenvarios paises. Enel caso de Paraguay, sibienno se
encuentra adherido a un sistema regional de registro, las marcas notoriamente conocidas
pueden ser objeto de proteccidn especial en virtud del Convenio de Paris para la Protec-
cionIndustrial y sus Revisiones y Enmiendas, incorporado alanormativa local bajo la Ley N°
300/1994.

Solicitar demasiado tarde la proteccion de la Pl en otro pais. En los mercados de exporta-
cion, se debe solicitar la proteccién de algunos derechos de propiedad intelectual, como
los relativos a las patentes y los diseflos industriales, dentro de un determinado periodo de
tiempo a partir de la fecha enla que la ha solicitado en el mercado nacional. A este periodo
sehacereferenciageneralmente porelnombre de “plazo de prioridad”, que esde doce me-
sesenelcasodelaspatentesyde seismeseseneldelos dibujos o modelosindustriales. En
caso de que no solicite proteccion en esos paises durante el plazo de prioridad, podria ser
dificil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien
gratuitamente suinvencion o disefio. Asimismo, solicitantes de marcas también puedenin-
vocar prioridad en base a una solicitud extranjera dentro de los seis meses de haber sido
solicitada.

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

Infringirlos derechos de Pl de otros. Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber
verificadossiinfringenlos derechos de Plde otros enlos mercados pertinentes. Porejemplo, si
ha obtenido licencias de tecnologia de otras empresas, debera asegurarse de que tiene de-
recho a exportar el producto que incorpore dicha tecnologia a fin de evitarinfringir los dere-
chosdeltitular. Sise considera que sus productosinfringenlos derechos de otros, podran ser
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retenidos en la fronteray podra impedirse o cancelarse por completo su distribucién, lo cual
puede resultar muy costoso o funesto para suempresa.

» Nodejarclaralatitularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratarla fabrica-
cidnenelexterior.Muchasempresas subcontratanlacreacion, fabricacion o disefio de produc-
tos a otras empresas, amenudo en otros paises. Sin embargo, con frecuencia las empresas se
olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos paises o de especificaren
los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o modelos, las in-
venciones, los programas informaticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el
de quesurjanmalentendidos acercadelatitularidad delosderechosde Plentrelaempresaque
subcontratalatareaylaempresa contratada paraejecutarla.

» Tratarde negociarunalicenciade unproductoenunmercado enelque no estan protegidas
las patentes o los dibujos 0 modelos correspondientes. En lugar de exportar un producto
directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de unatasa Unica o 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
paraesclarecerquiénes el titularde esos derechos.

» Utilizarunamarcaque esinadecuadaparaelmercadoencuestion. Existennumerosos casos
enquelasempresas comienzanacomercializar sus productos o serviciosenelmercado de
otro paisy se dan cuenta posteriormente de que sumarca esinadecuada paraese mercado
especifico ya que: a) lamarca posee connotaciones negativas en el idioma o culturalocal o
b)no esprobable que lamarcasearegistradaenlaoficinanacional de Plsobrelabase delas
denominadas prohibiciones absolutas. Porejemplo, elmodelo de vehiculo Mitsubishi Paje-
ro tuvo que cambiar sunombre a “Montero” en paises de habla hispana, ya que “pajero” es
una palabra coloquial de connotaciénvulgar.

En conclusidn, existen amplias razones para asegurarse de que se tengan en debida conside-
racion las cuestiones de propiedad intelectual al elaborar el plan de exportacidén y de que se
tomenlas medidasnecesarias paravelarporquea)no setome porsorpresaalaempresainfrin-
giendo los derechos de Pl de otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de
aprovecharse de la creatividad y la capacidad inventiva de su propia empresa.
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5. Una vez protegidos mis derechos de
propiedad intelectual en mi pais, ;quedan
protegidos automaticamente en el extranjero?

Esimportanterecordarquelosderechosde Plson “derechos territoriales” lo que significaque
en general sélo estan protegidos en el pais donde han sido registrados y obtenido la protec-
cion. Siuna marca se encuentra debidamente registrada en Paraguay, esto no significa que la
marca se encuentra debidamente protegida en Argentina o Brasil. Por consiguiente, una em-
presa que ha presentado debidamente la solicitud de proteccién de sus patentes, marcas o
dibujos o modelosindustriales en sumercado nacional, y ala que se han concedido estos de-
rechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen proteccidn en los mercados
de exportacion, ano ser que se hayan solicitado los mismos derechos en la oficina nacional (o
regional) de la Pl del mercado de exportacidn en cuestiony que esta oficinalos haya concedi-
do. Paratenerinformacién sobre lamanera de proteger su Pl en el extranjero véase la pregunta
61.

Excepciones

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

De manera similar, notar que, en Paraguay, el derecho exclusivo en el territorio nacional sobre
un “nombre comercial”, es decir, la designacién, el nombre del comerciante, la razdén social o
denominacidn social adoptada, la ensefia o la sigla usada legalmente con relacidn a una de-
terminada actividad comercial se adquiere por su primer uso publico en el comercio y no es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados porlaLey de
Marcas. Asi, el titular de un nombre comercial tendréd el derecho de impedirel uso en el comer-
ciodeunsignoidéntico alnombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fue-
se susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con
sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un dafio econdmico o comercial injusto
por razdon de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del ti-
tular. A diferencia del registro de marca que tiene una vigencia de 10 afos con posibilidad de
renovacion indefinida, el derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolucion de
lasociedad o porelcese de actividad del establecimiento quelo emplee.?

sVerTitulo1l, Del Nombre Comercial, Capitulo Unico, de la LeydeMarcas1294/98.
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Ensegundolugar,los derechos que norequieren el cumplimiento de formalidades oficiales para
su proteccién, como los derechos de autor y derechos conexos, no requieren para su protec-
cioén el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artistica o litera-
ria (categoria que comprende también los programas informaticos) esta protegida automati-
camente cuando se ha creado la obra o en algunos paises cuando ha quedado fijada en alguna
forma material. En cuanto ala proteccidn en el extranjero, las obras creadas por nacionales ore-
sidentes de un pais parte en el Convenio de Berna parala Protecciondelas Obras Literarias o Ar-
tisticas o miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) o queresidenenestos paises
quedaran protegidas automaticamente entodoslos demas paises que son parte enel Convenio
de Bernao que sonmiembros dela OMC. Paraguay es parte del Convenio de Berna, el cualcom-
prende actualmente mas de 181 paises, asicomo también es miembro de la OMC.

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

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

» Limitarelriesgo deimitaciones o copias directas;

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

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

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

6. ;Protegen todos los paises la propiedad
intelectual?

Practicamente todos los paises del mundo tienen leyes que protegen la Pl. A lo largo de los
afos ha habido una importante armonizacion de las leyes sobre la Pl, y hoy en dia la mayoria
de los paises han promulgado leyes que estipulan las formas principales de protecciéon dela Pl
(patentes, marcas registradas, dibujos o modelos industriales y derechos de autory derechos
conexos, einclusoindicaciones geograficasy denominaciones de origen).

Losdos pilaresbasicos del sistemainternacional delaPlsonlos Convenios de Parisy de Berna, que
se aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para ga-
rantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias y valores. En 1995, con la entrada
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envigor de los acuerdos fundacionales de la Organizacion Mundial del Comercio, se consiguid
armonizacion adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC (16 paises en diciembre del
2024) hanratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS, por
sus siglas eninglés) que establece normas minimas para la proteccién de las principales formas
de los derechos de Pl. Paraguay haratificado tanto el Convenio de Paris como el de Berna, y es
miembro de la OMC, incorporando también asi a su ordenamiento legal el Acuerdo sobre los
ADPIC.

En los Ultimos afos, las nuevas tecnologias, como Internet o la biotecnologia han planteado
continuamente nuevos desafios al sistema. Diferentes paises responden a estos problemas
de modos ligeramente diferentes, pero cada vez mas se esta procurando asegurar que siga
el proceso de armonizacion. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autory el
Tratado de la OMPI sobre Interpretacién o Ejecuciony Fonogramas, llamados también “trata-
dos Internet”, que entraron en vigor en marzo y mayo de 2002, respectivamente, son tratados
que establecen los fundamentos juridicos para salvaguardar los intereses de los creadores en
el ciberespacio, permitiendo a los compositores, artistas, escritores, intérpretes y producto-
res de fonogramas utilizar Internet con confianza para crear, distribuir y controlar la utilizacion
de sus obras dentro del entorno digital. Igualmente, en 2024 los Estados Miembros de la OMPI
aprobaron un nuevo Tratado sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Co-
nocimientos Tradicionales Asociados?y el Tratado de Riad sobre el Derecho de los Disefios.®

De todos modos, es importante recordar que persisten grandes diferencias en el funciona-
miento del sistemadelaPlendistintos paises oregionesy es muy aconsejable comprobar qué
dice lalegislacién pertinente sobre la Pl o consultar a un abogado de la Pl para conocer mejor
los pormenores del sistema delaPlen el pais que interese a suempresa.

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

El mejor lugar para empezar a buscar informacién sobre las normas y procedimientos de pro-
teccidn de la Pl en su pais o en otro pais es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la
Pl del correspondiente pais. En Paraguay, la institucidon que se ocupa de los derechos de pro-
piedad intelectual es la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI, responsable del
registro de marcas, dibujos y modelos industriales, patentes, indicaciones geograficas y de-
nominaciones de origen, asicomo de los derechos de autor.¢

4Informaciénadicional disponible enhttps://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2024/article_0007.html.

Shttps://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2024/article_0017.html

¢Informaciénadicional disponible enhttps://www.dinapi.gov.py/portal/v3/.
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Ademas, los agentes de la Pl y los abogados de la Pl pueden ser también fuentes utiles de in-
formaciényasesoramiento sobre cuestionesde Pl. Los agentesyabogadosdelaPlsonperso-
nas que prestan servicio del sector privado y que estan calificados para representar a clientes
durante el proceso de solicitud y para defender a los clientes ante los tribunales en los pleitos
planteados cuando surgen controversias sobre la Pl. Muchos paises exigen a las empresas ex-
tranjeras que contraten a un agente nacional de la Pl para poder solicitar una patente o marca
registrada. Este es el caso en Paraguay, donde las gestiones relacionadas a los derechos de
propiedadindustrialdeben serllevadas acabobajo elmandato o patrociniodeunAgentedela
Propiedad Industrial, debidamente inscripto ante la DINAPI.

Por ultimo, se puede consultar la legislacién nacional de un pais dado para obtenerinforma-
cidnsobre la proteccionde la Pl en ese pals. El sitio web de la OMPl comprende una coleccion
de leyes nacionales sobre la Pl que puede consultarse gratuitamente en linea en http://clea.
wipo.int/. Asimismo, la paginaweb de la DINAPItambiénincluye informaciénrelevante respec-
to almarco normativo de la propiedadintelectual en Paraguay.’

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

En Paraguay, el marco normativo en materia de propiedad intelectual garantiza mecanismos
efectivosparalaproteccidnyobservanciadelosderechos delostitulares frente ainfracciones
de terceros. Los afectados pueden interponer acciones tanto civiles como penales. Adema3s,
lalegislaciénpermite solicitarmedidas precautorias paraevitardaflos mayores, como érdenes
de ceseinmediato de actividadesinfractoras o el embargo de productosilicitos. Asimismo, se
contemplan medidas en las fronteras, lo que faculta a las autoridades aduaneras ainspeccio-
nary retener mercancias sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual, asegu-
rando asiuna defensaintegral paralos propietarios en el mercado nacional e internacional.

Complementando lo anterior, la DINAPI cuenta con una Direccién General de Observancia
(DGO) que, entre otras actividades, planificay ejecuta actividades de concienciacion, promo-
cién y capacitacion sobre los derechos de Ply laimportancia de los mismos en la sociedad.
Algunas de ellas son:; realizacion de jornadas de capacitacion en todo el territorio paraguayo
(universidades, colegios, instituciones publicas y privadas); concientizar a la ciudania en ge-
neral sobre laimportancia de protegerla Pl como herramienta fundamental para el desarrollo
socialyecondmicodel pais; promoverladifusiony protecciondelos derechosdePlenelPara-
guay, a través de actividades de educaciony capacitacion;y, fomentarla creacionintelectual,
ensus formas: literaria, artistica y/o cientifica, asicomo en su dmbito de aplicacidn industrial; y
la difusion delos conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores culturalesy productivos.
Ademas,laDGO atravésde suDireccionde LuchacontralaPirateriay Falsificacion, recepciona
y tramita denuncias sobre supuestasinfracciones alos derechos de PI.2

’Ver, https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/institucional/marco-normativo/.

8 Informacidén adicional disponible en https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/observancia-2/aprender-3/.
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9. ;{Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado para proteger una invencion.
La patente da a su titular el derecho exclusivo aimpedir que otros exploten comercialmente la
invencion durante un periodo limitado de tiempo, a cambio de revelar la invencidn 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 invencidn patentada sin permiso, y pueden
demandar a quien explote lainvencion patentada sin su permiso.

Elsistema de patentes esta disefiado paraincentivarlainnovacién al otorgaralosinventores de-
rechos exclusivos sobre sus creaciones, permitiéndoles beneficiarse econémicamente de ellas.
Ademds de los beneficios financieros derivados de la explotacion de la patente, larevelacién de
las invenciones resultantes para su difusidn y utilizacién publica promueven la innovaciény ele-
van el nivel técnico de laindustria de un pais, con beneficios evidentes para el comercio.

Es unerror pensar que solo las grandes empresas o lasinvenciones complejas pueden ser pa-
tentadas. Las MIPYMES también pueden patentar una amplia gama de productos y procesos
en diversos campos tecnoldgicos, desde objetos cotidianos como clips sujetapapeles hasta
computadoras. De hecho, existen miles de patentes para articulos de uso diario como plumas,
botellas devidrio, telas o bicicletas.

Para obtener una patente en Paraguay se debe presentar la solicitud ante la Mesa de Entrada
delaDINAPI. El formulario de solicitud deberairacompafado del documento técnico, en el cual
debe constarla descripcién técnicay detallada del producto o proceso que se quiere patentar.
Los formularios de solicitud pueden conseguirse enla paginaweb de la DINAPI. Véase enla pre-
gunta é3informacién sobre cédmo obtenerla proteccién de patente en otros paises.

En Paraguay, este derecho exclusivo se encuentra precautelado porla Ley 1630/2000 de Pa-
tentes de Invenciones, la cual concede proteccidn exclusiva al titular por un periodo limitado
de tiempo de 20 afos desde la fecha de presentacion de la solicitud, siempre que el titular de
la patente pague las tasas anuales de mantenimiento. Tal derecho exclusivo es valido Unica-
mente en el pais donde se ha pedido la proteccion.

La concesion de la patente proporciona proteccién juridica contra infracciones de los dere-
chos de patente por parte de terceros sélo cuando el titular la solicita. Por tanto, los titulares
de patentes debenvigilarperiédicamente las actividades comerciales de los demas si quieren
gue sus derechos de patente serespeten.
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10. ;Como puedo determinar si mi producto
es patentable?

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

» Corresponderauna materia patentable;
» Serunainvencion;

» Serunanovedad;

» Presentarunaactividad inventiva;

» Tenerunaaplicacidnindustrial.

Las patentes se conceden por invenciones. ;Qué es una invencién? Se define una “invencion”
como una solucion a un problema técnico. El problema puede ser viejo o nuevo, pero la solucion
ha de sernueva paraque puedamerecerelnombre deinvencion. Descubrir simplemente algo que
ya existe enlanaturaleza, alo que llamamos descubrimiento, no es unainvencion. Hay que agregar
unaintervencidnhumana. Unainvencidonno esnecesariamente algo complejo o de altatecnologia.
Incluso un clip o un mondadientes puede ser unainvencion si resuelve un problema técnico ante-
rior.

Sibienescierto que algunasinvenciones son consecuencia de unlargo proceso de investiga-
cionydesarrollo(1+D)ode grandesinversiones, esfacilencontrarejemplos deinvenciones del
pasado, simples peroimportantes, en muchos aspectos de lavida diaria.

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

Notar que, en Paraguay, lalegislacién nacional en materia de patentes otorga proteccion tanto
alas patentes de invencidén como alos modelos de utilidad. Sobre el dmbito de aplicacion, la
Ley 1630/2000 establece, reflejando lo arriba mencionado, que seran patentables las inven-
ciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicaciénindustrial.’

?Articulo 3,Ley1630/2000 de Patentes de Invenciones.
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Elemento de novedad

Unainvenciénesnueva(oenlaterminologiadelderecho de patentes) “existe novedad” sihayuna
diferencia entre la invencién y el conocimiento actual del “estado de la técnica”. Una invencién
descrita enuna publicacionimpresa disponible en algunlugar del mundo o conocida o utilizada
en algun lugar del mundo, constituye estado de la técnicay por consiguiente puede destruir la
novedadde lainvencion. Porconsiguiente, publicaruna descripciéonde lainvencion antes de pa-
tentarlapuede convertirestainvenciénenalgo sinnovedady, porlotanto, enalgono patentable.

En ocasidn, las utilizaciones en el extranjero no se incluirdn como estado de la técnica porque
son dificiles de demostrar. En Paraguay se prevé un plazo de gracia de hasta un afo desde el
momento en que el inventor revela una invencion, periodo durante el cual el inventor puede
presentar su solicitud de proteccion de patente sin que lainvencion pierda novedad.

Novedad enlalegislacion nacional

Articulo 7°. - De la novedad. Se considerara que una invencion tiene novedad si ella no tiene
anterioridad en el estado de latécnica.

Elestado delatécnicacomprenderatodolo que hayasido divulgado o hecho accesible al publico, en
cualquierlugardelmundo, mediante publicaciéntangible, divulgacién oral, venta o comercializacion,
uso o por cualquier otro medio, antes de lafecha de presentacion de la solicitud de patente en el pais
0,ensucaso, antesdelafechade presentaciondelasolicitud anterior cuya prioridad se invoque.

A efectos de apreciarla novedad de la invencion, también quedara comprendido dentro del es-
tado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la Direccion de la Pro-
piedad Industrial cuya fecha de presentacion, o en su caso, de prioridad, fuese anterior ala de la
solicitud que se estuviese examinando, pero sélo en la medida en que ese contenido estuviese
incluido enla solicitud de fecha anterior cuando ésta fuese publicada.

Elestado de latécnicano comprenderalo que se hubiese divulgado dentro del afio que precede
alafechade presentaciondelasolicitud en Paraguay o, ensu caso, dentro del afo que precede a
la fecha de la solicitud cuya prioridad se invocara, siempre que tal divulgacion hubiese resultado
directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un
incumplimiento de contrato o actoilicito cometido contra alguno de ellos.

Ladivulgacidnresultante de una publicacion hecha poruna oficina de propiedad industrial en un pro-
cedimiento de concesion de una patente no queda comprendida enla excepcion del parrafo prece-
dente, salvo quelasolicitud objeto de esa publicacionhubiese sido presentadaporquienno teniade-
recho aobtenerlapatente, o quelapublicacidn se hubiese hecho porunerrorimputable a esa oficina.

Actividad inventiva

Seconsiderardqueunainvencioncomprendeuna “actividadinventiva” si,enrelacionconelesta-
do de unatécnicadeterminada, no es evidente para una personaversada en esta técnica; dicho
conotras palabras,nohade serposible que unexperto medio consigalainvenciénconunsimple
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trabajo derutina. Lalegislacion nacional establece que se considerara que unainvencioén tiene ni-
velinventivo si para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente a la invencion,
estanoresultaobvianise habriaderivado de maneraevidente delestado delatécnicapertinente.’©

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 caracter inventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces la
decisidon podria recaer en un tribunal. No es raro que las decisiones de un examinador de una
oficina de patentes sean revocadas por una decisién judicial o que una decision de un tribunal
de nivelinferior searevocada porun tribunal de instancia superior.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, segun decisiones judiciales en
jurisdicciones comparadas son los siguientes: simple cambio de tamarfo; hacer algo portatil;
inversion de partes; cambio de materiales; agregacién; o la simple sustitucién por una parte o
funcién equivalente. Si bien todo esto no se considera que sea suficientemente inventivo para
mereceruna patente, no obstante, puede merecer proteccion en calidad de modelo de utilidad.

Aplicabilidad industrial

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

Se entiende porindustria, en su sentido mas amplio, todo lo distinto de una actividad puramente
intelectual o estética. Unaideaensino puede patentarse sino esunainvencion que se considera
dotada de aplicaciénindustrial. La Ley 1630/2000 establece que unainvencion se considerard
susceptible de aplicacionindustrial cuando puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de
industria o actividad productiva. A estos efectos, la expresiénindustrial se entendera en sentido
amplio eincluira, entre otros, la artesania, la agricultura, la mineria, lapescaylos servicios."

Materias no patentables

Ademas, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la proteccidon de pa-
tente, unainvencion ha de corresponder con la definicion de una materia patentable. El marco
legal nacional en materia de patentes establece—en concordancia con el Acuerdo sobre los
ADPIC delaOMC—que no se consideraraninvenciones, entre otros, los siguientes:

» lossimples descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

» las creaciones puramente estéticas;

» los esguemas, planes, principios o métodos econdmicos, de negocios, de anuncios o de pu-

blicidadylosreferidos aactividades puramente mentales o intelectuales o0 amateriade juego;

19 Articulo 8,Ley1630/2000 de Patentes de Invenciones.
" Articulo 6, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.
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»

»

»

los programas de computacién aisladamente considerados;

los métodos de diagndsticos, terapéuticos, quirdrgicos para el tratamiento de personas o
animales;y,

las diferentes formas de reproducirinformaciones.”?

Deigual manera, son materias excluidas de proteccion por patente;

»

»

»

las invenciones cuya explotacion comercial debaimpedirse necesariamente para proteger
elordenpublicoolamoral, protegerlasalud,lavidadelaspersonasodelosanimales,ypara
preservarlosvegetales, para evitar daios graves al medio ambiente; y,

lasplantasylos animales exceptolos microorganismos, ylos procedimientos esencialmen-
tebiolégicosparalaproduccionde plantasoanimales, que no sean procedimientosno bio-
I6gicos o microbiolégicos.

Tampoco podran ser objeto de una nueva patente, los productos o procedimientos com-
prendidos en el estado de la técnica, conforme a lo establecido en esta ley, por el simple
hecho de atribuirsele un uso distinto al que estd comprendido enla patenteinicial.”®

11. ¢ Por que debo patentar mis productos o
procesos innovadores?

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

empresalos derechos exclusivos para utilizary explotarlainvenciénhasta 20 afios desde lafe-

chade presentacion de la solicitud de patente. Ademas, la proteccidén de patente puede pro-

porcionartambién:

»

»

»

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

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

Oportunidad para vender o conceder enlicencialainvencion. Sidecide no explotar usted
mismo la patente, tiene la opcidn de venderla o de conceder enlicencia a otraempresa los
derechos para comercializarla. Escoger esta ultima opcidn significa aprovechar la patente
para ganaringresos porregalias mediante la concesidn enlicencia de lainvencion patenta-
daaotras empresas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto le proporcionard una

2 Articulo 4,Ley1630/2000 de Patentes de Invenciones.
S Articulo 5,Ley1630/2000 de Patentes de Invenciones.
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fuente de ingresos por suinvencion, o porlasinvenciones de los empleados, sin necesidad
deinvertiren su comercializacién.

» Mayor poder de negociacion. Siusted esta en proceso de adquirir los derechos de utiliza-
ciondelaspatentes de otraempresa mediante un contrato delicencia, su carterade paten-
tes mejorard su capacidad de negociacién. Es decir que sus patentes puedenteneruninte-
rés considerable parala empresa conla que esté negociandoy que usted podria concertar
licencias cruzadas mediante las cuales se podrian, en definitiva, intercambiar los derechos
de patente entre suempresay laotra.

» Imagen positiva para la reputacion de la empresa. Los interlocutores comerciales, inver-
soresy accionistas pueden considerarla cartera de patentes de suempresa como demos-
tracion de un alto nivel de especializacidny capacidad tecnoldgica. Esto puede resultar Util
para obtener fondos, encontrar nuevos socios comercialesy elevar el valor de mercado de
suempresaenbase alos activosintangibles protegidos.

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

Patentar quiza no sea siempre la solucién adecuada para su negocio. Es aconsejable evaluar
cuidadosamente los costosy beneficios delaproteccion de patente, antes de iniciarel proce-
so.Porconsiguiente, es preciso que usted comprenda qué podria suceder sisuempresa deci-
dierano patentarunainvencién patentable.

Podria patentarla otra persona. En Paraguay, cuando mas de una persona o empresa presen-
tan solicitudes de patente para la misma invencion, tiene derecho a la patente la primera per-
sona o empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, si usted no patenta en absoluto
sus invenciones o lasinvenciones de sus empleados efectuadas en ejecucion de un contrato,
o si presenta su solicitud demasiado tarde, otra persona - que puede haber desarrollado mas
tardelamismainvencién ounainvencién equivalente - podria conseguirla patente. El titularde
la patente podra entonces excluir legitimamente a su empresa del mercado, limitar sus activi-
dades o pedirasuempresaque pague derechos de licencia para utilizarlainvencion.

La competencia se aprovechara de suinvencion. Siel producto tiene éxito, muchas otras em-
presas competidoras pueden sentirse tentadas de fabricar el mismo producto utilizando su
invencidn, pero sin tener que pagar por este uso. Las empresas mas grandes pueden aprove-
char las economias de escala para fabricar el producto de modo mas barato y competir con
un precio de mercado mas bajo. Esto puede reducir considerablemente su participacion en
elmercado con este producto. Incluso pequefias empresas competidoras pueden fabricar el
mismo producto y a menudo venderlo a precios inferiores porque no tienen que recuperarlos
gastos deinvestigacionydesarrollo (I + D) enlos que ustedinvirtio.
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Quedaran gravemente obstaculizadas las posibilidades de conceder en licencia la tecno-
logia, venderla o transferirla. Nadie esta dispuesto a pagar por el derecho a utilizar algo que
no pertenece anadie. Sin la proteccidén de la Pl quedan gravemente disminuidas las oportuni-
dades paraconcederenlicencialatecnologia aterceros acambio deregalias. Ademas, cuan-
do se celebren negociaciones para transferir un determinado desarrollo tecnoldgico sin que
exista proteccion de la Pl sobre la tecnologia en cuestion, las partes no deseardn revelar sus
invenciones, porque temeran que la otra parte pueda “salir corriendo conlainvencion”. La pro-
tecciénde patente limitalosriesgos de que esto suceda, porque el titular de la patente tiene la
exclusividad legal sobre la utilizacién de lainvencidn.

Notar,ademas, que ciertas patentes pueden convertirse necesarias paracumplirconestanda-
res técnicos internacionales que garantizan la compatibilidad de productos, como por ejem-
plo 5G o Wi-Fi. Los titulares de estas Standard Essential Patents (SEPs) o patentes esenciales
para normas (PEN) deben otorgar licencias bajo términos justos, razonables y no discrimina-
torios (FRAND), permitiendo el acceso a estas tecnologias esenciales mientras se protege su
innovacion. Esto asegura que cualquier interesado pueda usar la patente para cumplir con la
norma siaceptalos términos FRAND.

Patentes en Latinoamérica

Un ejemplo destacado de patente de invencion en Latinoamérica es la “semilla
transgénica de soja resistente a herbicidas”, desarrollada por cientificos en Brasil.
Estainvencidn harevolucionado la agricultura enlaregion al permitir alos agriculto-
res plantar soja que puede resistir ciertos herbicidas, facilitando el control de male-
zasyaumentando elrendimiento delos cultivos. Estatecnologianosoloesunhitoen
innovacion biotecnoldgica, sino que también ha generado un impacto econdmico
significativo enlaindustria agricoladelaregion.
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13. ;Qué es un modelo de utilidad?

Como mencionado, en Paraguay las invenciones también pueden protegerse como modelos
de utilidad, que se conocen también por “patentes de innovacion”, “innovaciones de utilidad”
0 “patentes a corto plazo”. LaLey 1630/2000 define los modelos de utilidad como una inven-
cion constituida porunaforma, configuracién o disposicion de elementos de un artefacto, he-
rramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permitaun
mejor o diferente funcionamiento, utilizacidn o fabricacidn del objeto que lo incorpora, o que
le proporcione alguna utilidad o efecto técnico que antes no tenia. Elmodelo de utilidad no se
considerard novedoso cuando solo presente diferencias menores o secundarias que no apor-

tenninguna caracteristica utilitaria discernible alo que se encuentra en el estado de la técnica.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante la concesion de patentes.

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

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

» Elplazo de duraciondelaproteccion pormodelos de utilidad es mas corto que el de las pa-
tentes, diez afos contados desde la fecha de presentacidn de la respectiva solicitud, sin
posibilidad de ampliacién o renovacioén.

» Esmuchoméasecondmico obtenery mantener modelos de utilidad.

» En Paraguay, la proteccion mediante modelos de utilidad puede obtenerse Unicamente
para ciertos campos de la tecnologia y se aplica Unicamente a productos y no a procedi-
mientos. Asimismo, no podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad las sustan-
cias o composiciones quimicas, metallurgicas o de cualquier otraindole; y la materia exclui-
dade proteccion por patente de invencidn de conformidad con estaley.’

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.

La legislacién nacional permite que el solicitante de la patente de invencién pueda pedir que
su solicitud se convierta en una solicitud de modelo de utilidad y se tramite como tal. De igual

“ Articulo 51,Ley1630/2000 de Patentes de Invenciones.
5 Articulo 54, Ley1630/2000 de Patentes de Invenciones.
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manera, el solicitante de unmodelo de utilidad podra pedir que su solicitud se conviertaenuna
solicitud de patente de invencidny se tramite como tal. La conversién de la solicitud sélo pro-
cederd cuandolanaturalezadelainvenciénlo permita.’

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

El primer paso para obtener una patente es rellenar el formulario de solicitud de patente. Los
formularios para solicitar patentes pueden obtenerse en la pagina web de la DINAPI, www.di-
napi.gov.py. Junto con los formularios (en quintuplicado), debera ir el documento técnico en
triplicado (una copiaimpresay dos copias en formato digital, tipo de documento Word), en el
cual conste la descripcidn técnicay detallada del producto o proceso que se quiere patentar.
Antes de presentar los formularios en mesa de entrada, se debe pagar la tasa de solicitud de
patente, que es de siete jornales en el caso de las patentes de invencién y de cinco jornales
en el caso de las patentes de modelo de utilidad. Esimportante no divulgar lainvencidn antes
derellenarlasolicitud de patente. Unarevelacion previa afecta sus posibilidades de obtenerla
patente, porque yano se considera que lainvencidon sea nueva.

¢Como puedo saber que miinvencion es nueva?

Esesencialllevaracabo unabulsgueda de patentes antes derellenarelformulario, pues elloin-
dicarasisuinvencionesnuevay porlotanto sies probable que se patente. Talbusquedapuede
realizarse de manera personal o mediantelos servicios deunagente de la propiedadindustrial.
La DINAPI cuenta con una base de datos en linea gratuita sobre patentes, donde publica los
boletines de patentesdesde elafio 2015, lo que permiterealizarlablisqueda de manera perso-
nal. Esta herramienta también es accesible enla oficina de la DINAPI.”

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

Si, afinde solicitar la protecciéon de la patente, el patrocinio de un agente de la propiedad in-
dustrial es obligatorio.

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

Cuando la Direccién de Patentes de la DINAPI recibe una solicitud de patente, el formulario es
procesado de acuerdo conlo establecido enlalegislacion nacional.

16 Articulo 27, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.
7Ver, https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/boletines-de-patentes/.
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Las etapas principales del procedimiento son:

» Examendeforma

>

» Ordende publicacionde solicitud de patente
» Examendefondo

» Concesion

Existen dias de atencidn al usuario para consultas especificas, tanto para cuestiones formales
como de fondo. El agente de la propiedad industrial debe actuar como intermediario, recibir
comunicaciones de la oficina de patentes, aconsejar al solicitante sobre la mejor actuacién
posible, seguirlasinstrucciones del solicitante yresponder de acuerdo conellas ala oficinade
patentes.

Examen de forma

Luego de presentada la solicitud de patente, se realiza un examen de forma destinado a veri-
ficar que se hayan acompanado los documentos que correspondany que la solicitud cumpla
los requisitos formales minimos para continuar con la tramitacién. En el caso de constatarse
cualguier omision o deficiencia, el solicitante debera subsanar dicha situacion realizando las
correcciones, aclaraciones o acompafando los documentos pertinentes, segun fuere el caso,
en el plazo de 60 dias habiles, bajo apercibimiento de considerar abandonada la solicitud de
pleno derechoy archivarla de oficio.

Orden de Publicacion de Solicitud de Patente

En el caso de aprobarse el examen de forma, la Direccién de Patentes emitird un Edicto de Pu-
blicaciéndelasolicitud, que debera ser publicado por el solicitante en dos diarios de gran cir-
culacionporelperiodo de cinco dias en cadadiario. La DINAPI, a suvez, publicarad dicho edicto
ensuBoletinmensual de patentes.

Examen de fondo

Al realizar este examen de fondo, el Departamento de Examen de Fondo, dependiente de la
Direccién de Patentes repasa sus archivos para determinar si hay documentos que describen
una solucién que sea idéntica o semejante a la descrita en la aplicacién. El objeto del examen
es asegurarse de que la aplicacién satisface determinadas condiciones de patentabilidad. En
definitiva, se trata de no concederla patente si;

» Lainvencion esta excluida de la proteccion de patente por disposiciones especificas de la
legislacion;
» Lainvencidénno esnueva, noimplicaunaactividadinventiva o no esindustrialmente aplicable;

» Lainvencionno esta descriptaadecuadamente de unmodo claroy completo.
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En particular, la Direccion de Patentes de la DINAPI, a través del Departamento de Examen de
Fondo, realiza el examen de fondo de la solicitud a fin de determinar si la invencion redne los
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial y demas exigencias de patenta-
bilidad establecidos enla legislacidn para el otorgamiento de la patente. También verificara si
la solicitud satisface el requisito de unidad de la invencidn. El examen de fondo se hara previo
pago de la tasa estableciday si, transcurridos tres anos de la solicitud de patente, el peticio-
nante nolaabonase, la solicitud se considerara desistida.

Concesiony publicacion

Siel proceso de examen ha llegado a una conclusion favorable para el solicitante - es decir si
se han cumplido todos los requisitos necesarios en cuanto a la formay el fondo, la Direccién
General de Propiedad Industrial otorgara el titulo de patente. Esto conlleva determinadas ac-
ciones porparte de laoficina de patentes:

» Los datosdelapatente seintroducenenelregistro de patentes.

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

» UnavezemitidalaResolucion de Concesionde la patente, la Direccidon de Patentes emitela
Ordende Publicaciénde Concesidn.

» Paramantenerenvigorlapatente cadaafoy durante el plazo de vigencia hay que pagaruna
tasa determinada de mantenimiento.

Respecto a la publicacidn, la Direccion de Patentes emitird un Edicto de publicacién de con-
cesiondelapatente, que deberd serpublicado porel solicitante en dos diarios de gran circula-
cion por el periodo de cinco dias en cada diario. La DINAPI, a su vez, publicard dicho edicto en
su Boletin mensual de patentes.

La Direccién de Patentes notificara al solicitante en cada una de estas etapas sifuese necesa-
rio, para que este se adecue o presente la documentacion requerida segun lo establecido en
lalegislacionvigente.

El solicitante debera adecuarse alos requerimientos solicitados mediante la presentacion en
soporte escrito de su contestacion.
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15. ;Qué costos tiene la proteccionde
patente en Paraguay?

Los costos de una patente puedendividirse en cuatro tipos diferentes.

» Los costosrelativos alas tasas de tramitacion pagados ala DINAPI. Puede obtenerse infor-
macidn sobre las tasas directamente de la pagina web de la DINAPI.”® Estos suelen ser me-
nores que los demas gastos citados a continuacion.

» Loscostosrelacionados conlos abogados o agentes de propiedad industrial que ayudan a
redactarlasolicitud de patente. Elrecurso aun agente es obligatorio en Paraguay.

» Los gastos de traduccion. Estos gastos sélo se dan si se pide proteccion de la Pl en paises
cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Puedenre-
sultar elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas. Es im-
portante destacarque todadocumentaciéndebe serpresentadaencastellano o sertradu-
cidaportraductor publico matriculado en Paraguay.

» Tasasdemantenimiento. Estastasas se pagananualmente afinde mantenerlasolicitudode
mantenerviva la patente.

Paralas MIPYMES que estan dispuestas a solicitar la proteccion de patente en varios paises, el
servicio ofrecido porelsistemadel PCTadministrado porla OMPlpuedereducirconsiderable-
mente las tasas y simplificar los tramites. No obstante, notar que Paraguay no forma parte del
PCT, y por tanto para obtener proteccidn local, se debera presentar la solicitud ante la DINAPI
de maneraindependiente. Paramasinformaciéon sobre el PCT véase la pregunta 63.

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

La “informacidén sobre patentes” esinformacién técnicay juridica contenida enlos documen-
tos de patentes publicados peridédicamente 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.

8Verhttps://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/pago-tasas-patentes/.
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Lainformacioén de patentes puede ser util a las MIPYMES por una serie de razones. Laméasim-
portante es posiblemente que las patentes constituyen unafuente Unica de informacion técni-
caqguepuedetenergranvalorparalaplanificaciénestratégicade negociosdelasMIPYMES. La
mayoria de las invenciones se revelan al publico por primera vez cuando se publica la patente
(osegunlaleylocal, luego del periodo de sigilo de 18 meses). Porlo tanto, las patentes sonuna
fuente valiosa de informacidn sobre las investigaciones e innovaciones actuales, disponible a
menudo mucho antesde quelosproductosinnovadores aparezcanenelmercado. Lainforma-
ciontécnicacontenidaenlosdocumentos de patentes puede facilitaralas MIPYMES nociones
esenciales que serviran para:

» Evitargastosinnecesarios alinvestigarlo que ya se sabe;
» Determinary evaluartecnologias para obtenerlicenciasy transferir tecnologia;

» Determinartecnologias alternativas;

~

» Estaral diadelas Ultimas tecnologias en su propia drea técnica;
» Encontrarsoluciones paraproblemastécnicos;

» Conseguirideas para seguirinnovando.

Desdeelpuntodevistadelaestrategiade negociosde suempresa,lainformaciénde patentes
puede ayudarle a:

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

Identificar mercados nicho.

M

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

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

» Oponerse alaconcesidnde 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:

» Contieneninformacidon que amenudo no se divulga de otraforma;

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

» Seclasificanporareas técnicas;
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» Ofrecenejemplos sobre la aplicabilidad industrial de lainvencion;

» Abarcan practicamente todaslas esferas delatecnologia.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) se ha preparado principalmente para que sea
unsistemade clasificaciony posteriorconsultade documentos de patentes. El objetivo prima-
rio de laIPC 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 porclasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La CIP subdivide la tec-
nologiaen 8 secciones, 132 clases, 651subclasesy casi80.000 grupos, que abarcantodoslos
ambitos de la tecnologia. En el momento actual son miembros de la CIP mas de 100 paises 'y
hay otros paises que utilizanla CIP o variantes de ella para clasificarlas patentes.”

En Paraguay, a efectos de clasificar por su materia técnica los documentos relativos a las pa-
tentesdeinvenciény de modelo de utilidad, laLey 1630/2000 establece que se aplicaralalPC,
establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actua-
lizaciones vigentes, sin perjuicio de que la Direccion de la Propiedad Industrial pueda utilizar
simultdneamente otros sistemas para fines de acceso alainformacion técnica contenidaenla
documentacién de patentes.?°

17. ;Como debo leer un documento de
patente?

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

» Portada: sirve de resumen de la patente. Contiene informacion sobre la fecha de presenta-
cion,lafechade prioridad, lafechaenque se concedid lapatente (sise concedid), unnime-
rodeidentificaciéndelapatente, datos sobre elinventor, el solicitante y elagente de paten-
tes (siprocede), datos técnicosy de clasificaciéony unresumen de la patente conun dibujo.

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

YInformacionadicional disponible sobrelalPCenhttps://www.wipo.int/classifications/ipc/es/.
20 Articulo 72, Ley1630/2000 de Patentes de Invenciones.
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» Reivindicaciones: indicanelalcance delaproteccion. Se considerangeneralmentelaparte
masimportante de unapatente. Es esencial quelasreivindicaciones esténbienredactadas,
gue declaren exactamente los aspectos de lainvencién que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estan generalmente numeradas, siendo elnimeroTlareivindicacion mas ampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
caciondelapatente debe estarapoyada porla descripcidonylos dibujos.

» Resumen: en el resumen de la patente se debe describir la invenciéon con suma claridad y
enlamenor cantidad posible de palabras. En algunas ocasiones, se suele incluirlos dibujos
para mayor comprension. El resumen tiene una finalidad informativa sobre el objeto de Ia
invencion.

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

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

18. ; Donde puedo buscar informacion sobre
patentes?

Alserlas patentes documentos publicos, lamayoria de las oficinas de laPl, incluyendola DINA-
Pl, ofrecenfacilidades paraque el publico engeneral pueda consultarlas bases de datos sobre
patentes. En particualr,laDINAPI publicainformacionrelevante en el Boletin de Patentes. Ade-
mas, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero co-
mercialesy de pago. Los agentes de la propiedad industrial estan generalmente capacitados
parabuscardocumentos de patentesy amenudolasempresasrecurrenaellos paraobtenerla
informacion necesaria.

Enlaces conbases de datos gratuitas y en linearelativas a patentes

» Informacion general sobre patentes: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-in-

dustrial/patentes/aprender/

» Herramienta de busqueda dela DINAPI: https://joaju.dinapi.gov.py

» Boletines de patentes de la DINAPI: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-in-

dustrial/patentes/boletines-de-patentes/

» BuscadorPatenscope dela OMPI: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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» Formularios para registro de patentes: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propie-
dad-industrial/patentes/aprender/registrar/

» Tasas de patentes: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/

pago-tasas-patentes/

» Portal de Estadisticas de la DINAPI: https://lookerstudio.google.com/u/O/reporting/
ea/2a60d-44e8-47d2-ae22-944déeedc568/page/p_tfhk7en8qgc
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19 ;Qué es una marca?’

Unamarcaesunsigno que permite diferenciarlos productos o servicios producidos o suminis-
trados por una empresa de los de otras empresas. En Paraguay, la Ley 1294/98 de Marcas, las
define como “todoslos signos que sirvan para distinguir productos o servicios”. De forma me-
ramente enunciativa, estos signos podran consistir en una o mas palabras, lemas, emblemas,
monogramas, sellos, vifietas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia, las letras y nimeros
conformas o combinaciones distintas; las combinacionesy disposiciones de colores, etique-
tas, envasesy envoltorios. Podran consistir también en la forma, presentaciéon o acondiciona-
miento delos productos o de sus envases o envolturas, o delos medios o lugar de expendio de
los productos o servicios correspondientes.??

De tal manera, pueden considerarse marcas las palabras, letras, nimeros, dibujos, colores,
fotos, formas, logotipos, etiquetas o una combinacion de estos elementos, que se empleen
paradiferenciarproductos o servicios de diferentesempresas. Loslemas publicitarios o “slo-
gans” también se consideran marcasy se pueden registrar como tales ante la DINAPI. Asimis-
mo, se permite elregistro de formas menos tradicionales de marcas, talescomolos caracteres
tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola, de perfumes, o la barra de chocola-
te 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 o el olor distintivo de
la masa Play-Doh). Notar, no obstante, que algunas jurisdicciones han puesto limites a lo que
puede serregistrado comomarcay porlo generaladmitenunicamente los signos que se apre-
cienvisualmente o que puedan serrepresentados graficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

» Permitiralos consumidoresidentificar el producto de una empresaya se trate de un bieno
de unservicio, afindedistinguirlo de los productosidénticos o similares de lacompetencia.
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 a las 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.

?'Lapalabra“marca” seusasiempre enlapresente guiareferidatanto amercancias (cuando lo corriente es utilizar
“marcade fabricaocomercio”)como aservicios(cuando engeneral se aplicanlas palabras “marcas de servicios”),
segunelcontexto. Véase enlapregunta 22 una breve explicaciéon sobre las marcas de servicios.

22 Articulo1,Ley 1294/98 de Marcas.
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Las marcas difieren de los nombres comerciales y de larazén social

Esimportante entenderla diferencia entre los nombres comerciales, larazén social y las marcas.

Elnombre comercial es el nombre que adopta laempresa en su trafico econdmico o comercial,
es decir, elnombre con el que se presentay es conocida por el publico en el comercio. Por otra
parte, larazon social es elnombre con el que se constituye una empresa, siendo el que figura en
sudocumento de constitucidnyenlos documentos societarios. Selo utilizaeneltraficojuridicoy
administrativo de laempresa. Suele terminarconS.A.,S.R.L.,E.A.S. u otra abreviatura similar que
denotaelcardcterjuridico delaempresa. Ciertamente, existen numerosos casos en quelarazon
socialy elnombre comercial coinciden, pero también existenvarios otros enlos que no porquela
empresadecide adoptarunnombre distinto, a veces por ser mas “comercial o vendible”.

Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de suempresa. Una em-
presapuede sertitular de varias marcas, como es el caso de la multinacional Johnson & Johnson,
que puede vender distintos productos bajo distintos nombres como Band-aid, Listerine, o
Neutrogena.Las empresas pueden utilizar una determinada marca paraidentificar todos sus pro-
ductos,unalineade productosenparticular,ountipo especifico de productofabricado porlaem-
presa. Algunas empresas también usan sunombre comercial o una parte del mismo como marca,
en cuyo caso, deberian considerar registrarlo como marca para obtener proteccion, como por
ejemplolalinea“Johnson’s Baby”.

Cabe destacar que en nuestro pais el nombre comercial no requiere registro y se adquieren de-
rechos sobre el mismo por el uso publico. Ello resulta claro de la disposicion del Art. 75 de la Ley
de Marcas N° 1294/98, que establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se
adquiere porsu primeruso publico, pacificoy continuadoy no es necesario el registro del mismo
para ejercerlos derechos. Asi, el titular de un nombre comercial tendré el derecho de impedir el
uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante
cuando ello fuese susceptible de causar confusién o unriesgo de asociacién conlaempresa del
titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un dafio econdmico o comer-
cialinjusto porrazén de un aprovechamiento indebido del prestigio delnombre o de laempresa
del titular. No obstante, notar que a diferencia del registro de marca que tiene una vigencia de
10 aflos con posibilidad de renovacidn, el derecho sobre el nombre comercial se extingue conla
disoluciéndelasociedad o porelcese de actividad del establecimiento quelo emplee.?

20. ;Qué no puede protegerse como marca?

Alahora de elegiruna marca es Util conocer las categorias de signos que no suelen aceptarse
paraelregistro como tal. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre labase delas
comunmente denominadas “prohibiciones absolutas” enlos siguientes casos.

23 VerTitulo I, Del Nombre Comercial, Capitulo Unico, de laLey de Marcas 1294/98.
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Términos genéricos. Por ejemplo, si suempresa trata de registrar la marca SILLA para vender
sillas, lamarca serd denegadayaque “silla” es el término genérico del producto.

Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el
producto en cuestién. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para co-
mercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraria injusto otorgar a un solo
fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus produc-
tos. Delmismomodo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPIDO”, “ELMEJOR”,
“CLASICO” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen
parte de una marca distintiva. En tales casos, sera necesario adjuntar un descargo de respon-
sabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte especificade
lamarca.

Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engafar o confundir a los
consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geografico del producto. Por ejem-
plo, sise trata de comercializar margarinay se muestralaimagen de unavaca, es probable que
la solicitud de marca sea denegada, ya que induciria al consumidor a error, al asociar la marca
conproductos ldcteos (es decir, conlamanteca que si es de origen animal).

Marcas consideradas contrarias al orden publico o la moral. Porlo general, las palabrasy las
ilustraciones que se consideren contrarias alas normas comuinmente aceptadas de moraly re-
ligion en el pais donde se desea obtenerla proteccidénno se puedenregistrarcomo marcas.

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

Las solicitudes sondenegadaspor “prohibicionesrelativas” cuandolamarca entraen conflic-
to con marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asig-
nadas al mismo tipo de producto o servicio puede confundir a los consumidores. Al tramitar
el registro de marca, la Direccién de Marcas realiza un analisis de posibilidad de conflicto con
marcas existentes, (entre las que figuran las marcas famosas no registradas). Si la Direccion
de Marcas considera que la marca esidéntica a una existente o tan similar que podriainducir a
confusién con productosidénticos o similares, serd denegada oinvalidada, segun correspon-
da. Porlo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusién por su
similitud a marcas existentes.

Motivos derechazo enlalLey de Marcas 1294/1998
Articulo 2°- No podranregistrarse como marcas:

o los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden publico, ala moral y a las buenas
costumbresy aquellos que puedaninducir a engano o confusién respecto a la procedencia, el
modo de fabricacion, las caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o
servicios de que se trate;
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o los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demas
personas juridicas de derecho publico o las organizaciones internacionales, salvo que sean so-
licitados porellas mismas;

o lasformas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del
servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al
cual se apliquen;

e uncoloraislado;

¢ |los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir
alguna caracteristica del producto o servicio;

o los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un
tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando
pudieran causarriesgo de confusion o de asociacidén conesamarca

¢ |os signos que constituyan una reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o trans-
cripcion total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el
sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que seanlos productos
oserviciosalosque se apliquenelsigno,cuando suusoyregistrofuesensusceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la
notoriedad delsigno oladilucionde su fuerza distintiva, cualquiera sealamanera o medio porel
cual se hubiese hecho conocido el signo;

e lossignosqueinfrinjanunderechode autorounderecho de propiedadindustrialde untercero;

o lossignos que se hubiesensolicitado oregistrado por quienno tuviese legitimointerés o por
quien conocia o debieraconocerque el signo pertenecia auntercero;

e losnombres, sobrenombres, seudénimos o fotografias que puedanrelacionarse con perso-
nasvivas, sinsuconsentimiento, o muertas sinelde sus herederos, hastael cuartogrado de con-
sanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo
consuconsentimiento;y,

¢ losqueconsistanocontenganunaindicacion geografica, conforme se define enlapresente ley.

21; Por qué debo proteger mi marca?

Sibienlamayoria delasempresas comprendenlaimportancia deluso de las marcas para dife-
renciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de loimportante
que es protegerlas a través del registro. Habida cuenta de la influencia que puede tener una
marca para determinar el éxito de un producto enel mercado, es esencial que sele dé una pro-
tecciénadecuada.

Registrar una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a utilizar la marca e impide que
otros comercialicen productos idénticos o semejantes con la misma denominacién o conuna
marca similarqueinduzcaaerror. Ademas, las marcasregistradas pueden generaringresos ex-
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traal serusadas porotras empresas bajo licencia o franquicia. Silamarca goza de buenarepu-
tacién en el mercado, se la puede usar para conseguir financiamiento de bancos o inversores,
que cadavezvaloranmaslos activos intangibles como parte del éxito del negocio.

Sila marca no es protegida debidamente, otras empresas podrian utilizarla (a sabiendas o sin
ser conscientes de ello) para sus propios productos. Los competidores podrian adoptar una
marca semejante o idénticay aprovecharla reputacion y relaciones creadas mediante la mar-
caoriginal conlos clientes y asociados comerciales. La utilizacién de una marca por otras em-
presas puede confundiralos clientesy puede también perjudicarlareputacioneimagendela
empresa, especialmente, si el productorival es de calidad inferior.

Porlotanto, laproteccion delamarcadel producto o servicio comercializado:

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

» Esuninstrumento de comercializacidény permite proyectarlaimagenylareputaciénde una
empresa;

» Puede serobjeto de concesidndelicenciasy proporcionarunafuente directadeingresos a
través deregalias;

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

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

Como se hamencionado mas arriba, se adquieren derechos sobre el nombre comercial por el
uso publico. No obstante, notar que a diferencia del registro de marca que tiene una vigencia
de 10 afios con posibilidad de renovacion, el derecho sobre el nombre comercial se extingue
conladisoluciondelasociedad o porel cese de actividad del establecimiento que lo emplee.
Sibienlaley protege elnombre comercial, las ventajas del registro de marca son ampliamente
superiores, como se detallaenlos siguientes puntos:

» Elregistro proporcionaunapruebadelosderechos, o que esespecialmenteimportante en
el caso de controversias con terceros;

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

» Elregistrohace masfacily baratala observancia;
» Lamarcaseincluye enelregistro;

» Puede ponerse al lado de lamarca el signo @ (lalegislacién paraguaya no contempla el uso
delsigno).
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22. ;Cuales son los diferentes tipos de
marcas?

Marcas

Como se definid anteriormente, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o
servicios producidos o suministrados poruna empresa de losdelasdemas. LaLey 1294/98 defi-
ne marcas como “todoslos signos que sirvan para distinguir productos o servicios”.?*

Marcade servicio

La marca de servicio es de naturaleza muy similar ala marca de fabrica o de comercio. Ambas
son signos distintivos; las marcas de fabrica distinguen los productos de una empresa de los
de las demas, y las marcas de servicio cumplen la misma funcién enrelacién con los servicios.
Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publici-
dad, restauracion, etc. Las marcas de servicio puedenregistrarse, renovarse, invalidarse y ce-
derse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujecidon alas mismas condiciones que las
marcas de fébrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por si
mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comer-
cializar sus productos. La Ley 1294/1998 protege tales marcas, y las define como todo signo que
sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comun de productos o de servicios
de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular.?® En tales casos, la asocia-
cién establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad
u origen geografico)y ofrece a cada una de las empresas la opcion de usarla marca a condicion
de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces ala hora de comercializar
conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrian dificultades
para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribu-
yan. Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca Juan Valdez utilizada por los
miembros de la Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). La marca representa no
soloaunaempresa, sinoa548.000 familias caficultoras.

Marcas de certificacion

Lasmarcas de certificaciéonse concedencuandounproducto o servicio satisfaceunasnormas
definidas, pero no estanrestringidas aun grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda

2 Articulo1,Ley1294/1998 de Marcas.
25 Articulo 61,Ley 1294/1998 de Marcas.

/114911



La clave parala Propiedad Intelectual

certificarque sus productos cumplen ciertas normas establecidas. Enlamayoria delos paises,
la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificacion es que las pri-
meras sélo pueden ser usadas por un grupo especifico de empresas, por ejemplo, los miem-
bros de unaasociacion, mientras que las marcas de certificacion puede usarlas cualquiera que
cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificacidon. Al igual que los tipos
de marcas arriba indicados, la Ley 1294/1998 también protege las marcas de certificacion, las
cualeslas define como “unsigno aplicado aproductos o servicios cuyas caracteristicas o cali-
dadhansido certificadas por el titular de la marca”.%

Uno de los requisitos mas importantes para obtener una marca de certificacion es que la entidad
quesolicite elregistro sea “competente para certificar’ que los productos en cuestioncumplenlas
normas. Un ejemplo de marca de certificacién es la marca Woolmark, que puede aplicarse sélo a
articulos fabricados de modo demostrado conun 100% de lana, Energy Star, la cual se utiliza para
certificar que los electrodomésticos cumplen con ciertos estandares de eficiencia energética, o
Café de Colombiaparacafés que cumplanconlosestandares delaFederaciénNacional de Cafe-
teros de Colombia.

Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas gozan de proteccién especial, incluso sino se encuentran
registradas en el pais. Mientras que las marcas registradas se encuentran protegidas contra
la utilizacion de marcas similares que puedan causar confusion si estas se usan en productos
idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas estan protegidas contrala utilizacion
de toda marca similar que puedan inducir a confusién, incluso si esta Ultima se aplica a pro-
ductos de otro tipo, siempre y cuando se relnan ciertas condiciones. La finalidad principal de
estaproteccidonreforzadaesimpedirque las empresas se aprovechende lareputacionde una
marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartiday dafien sureputacién orenombre. En
Paraguay, las marcas notoriamente conocidas son objeto de proteccién especial envirtud del
Convenio de Paris para la Proteccién Industrial y sus Revisiones y Enmiendas, incorporado ala
normativalocal bajolalLey N° 300/1994.

Trade dress

Porultimo, enParaguay, la apariencia externa de unproducto,comolacombinacidnde colores
y lineas en un envase distintivo de un producto puede protegerse como “trade dress” (o pre-
sentacioncomercial)delproducto paraimpedirquelos competidores utilicenrasgos similares
queinduzcan a confusion. El “trade dress” del producto generalmente protege laimagen total
delproductoy puedeincluir pautas de colores, texturas, tamafos, dibujos, formasyla coloca-
cionde palabras, graficosy decoraciones sobre el producto o en su envase.?

26 Articulo 67, Ley 1294/1998 de Marcas.

% Lapresentacioncomercial del producto esuna categoriadelos derechos de Plque no se hatratado enestaguia.
Seaplicaenunnumero muy limitado de paises. Eltérmino “presentacion comercial” serefiere, entérminos genera-
les, alaspectodeunproductoosuenvaseyalasensacionque dan.
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23. ;Qué debo tener en cuenta al seleccionar
O crear mi marca?

La eleccion o creacion de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un
elementoimportante dela estrategia de comercializacion de suempresa. Porlo tanto, ;.coémo ha
de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o servicios determi-
nados? Sibiennohayreglasuniversales, los siguientes cuatro puntos puedenresultar de utilidad:

» En primerlugar, la marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder re-
gistrarse. 2

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

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

» Lamarca no debe seridéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusiény el corres-
pondiente nombre de dominio (direccidn de Internet) debe estar disponible para su registro.

Alahorade seleccionarlas palabras de sumarca, tome también en consideracion los siguien-
tes tipos de palabras:

® Palabras inventadas o de “fantasia”. Son palabras sin ningun significado intrinseco o
real. Laspalabrasinventadastienenlaventajade sermasfaciles de proteger,dado que
es mas probable que se consideren distintivas. La otra cara de lamoneda es que alos
consumidoreslesresultara masdificilrecordarlasy que la publicidad de sus productos
exigird masimaginacion. Son ejemplos tipicos de ello Nivea, Mazzei, Ochsi, y Mapex.

® Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guardarelacién con el producto
que anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es pro-
bable que requieran mucha mas publicidad con objeto de que los consumidores aso-
cien mentalmente lamarcay el producto. Serian ejemplos tipicos de ello la marca de
computadoras Apple, y a nivel nacional Aristdcrata y Tres Leones para bebidas desti-
ladasy Kurupiparayerbas.

® Marcas sugerentes. Son marcas que insindan uno o varios atributos del producto. El
atractivo de las marcas sugerentes es que actlan como una forma de publicidad. Sin
embargo, entrafian el pequefio riesgo de que algunos paises consideren que la mar-
caesdemasiado descriptivay denieguen suregistro. Unejemplo de marca sugerente
seriaPechugdn para pollos o Tambo Blanco paralacteos.

28 Vertambiénlas disposiciones del Articulo 2, Ley1294/1998 de Marcas.
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» Independientemente deltipo de marca que usted elija, esimportante que evite imitarmarcas
ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varie ligeramente de
lamarcanotoriamente conocida o famosa de un competidor, niuna que esté mal deletreada.

24.;Como registro mis marcas en Paraguay?

El solicitante

Lo primero es contratarun agente de propiedad industrial (mandato legal de laLey 1294/1998).
Los agentes de propiedadindustrial no son funcionarios de la DINAPI, porlo tanto, loshonora-
rios, condiciones de prestacion de servicio u otras formalidades se deberan establecer direc-
tamente con el profesional contratado.

Luego, el agente presenta bajo Poder de Abogados o como patrocinante la solicitud de regis-
tro de marcas, mediante el uso de las plataformas informaticas de la DINAPI, o de forma pre-
sencial ante Mesa de Entrada. Almomento de presentarla solicitud, también se deben abonar
las tasas correspondientes. Al respecto, la DINAPI ha implementado un nuevo avance en su
proceso de digitalizacién. A partir del 3 de marzo de 2025 todos los tramites dirigidos a la Di-
reccion General de Propiedad Industrial deben generarse exclusivamente a través del Sistema
de Tramites Presenciales. Los detalles se encuentran enla Resolucion DINAPI705/2025y enel
Manual de Usuario del Formulario de Tramites Presenciales de Escritos, disponibles en la pagi-
nawebinstitucional?. Enla solicitud deben figurar cuanto sigue:

» Denominacién o elemento figurativo que se pretende proteger.

>

» Los datos del solicitante, que puede sertanto personas fisicas comojuridicas.
» llustracion gréfica delamarca, sicorresponde.

» Descripcidndelos productosy serviciosydelaclase enlaque deseaobtenerla proteccidn
delamarca.

La DINAPI

Sibien el proceso de tramitacidn de las oficinas de marcas varia de un pais a otro, en Paraguay
comprende las siguientes etapas.

» Examende forma.La oficinade marcas examinalasolicitud paraasegurarse de que cumple
los requisitos o formalidades de caracter administrativo, es decir, que se ha pagado la tasa
de solicitud y que el formulario de solicitud esta debidamente rellenado, asi como verificar
que exista correlacion de la denominacion de la marca con la etiqueta, la firma y los docu-
mentos del solicitante.

2% https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-pdf/705-RES.-DINAPI-MODULO-DE-PRESENTA-
CION-DE-ESCRITOS-PRESENCIALES-ANEXO-I-Y-II.pdf.
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»

»

»

»

»

Publicacion. La solicitud debe serpublicadaenunboletin oficial con objeto de concederun
plazo aterceros para presentar oposicién al registro.

Periodo de oposicion. Luego de la publicacion, se aguarda un plazo establecido porley de
60 dias habiles, durante los cuales terceros tienen la oportunidad de oponerse al registro
delamarca.

Examen de fondo. Si la solicitud no recibio oposiciones de terceros, la Direccion de Marcas
examina la solicitud para verificar que la misma cumpla con todos los requisitos sustantivos. En
esta etapa, también se examina sila marca esta en conflicto con marcas registradas enla clase
oclases pertinentes. Paralos fines del registro de marcas en Paraguay se aplicala Clasificacion
Internacional de Productosy Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificacion de Niza).

Registro.Unavez que se ha decidido que no hay motivos paradenegarlasolicitud, seregistra
lamarcay se entrega unTitulo de Marca cuyo periodo de validezes de 10 afios, renovables.

Renovacion. La marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renova-
cioncorrespondientes, pero sino se usa durante el periodo de tiempo establecidoenlaLey
de Marcas (5 afos), el registro puede ser cancelado, a pedido de parte mediante acciénju-
dicial, conrelaciénalatotalidad delos productosy servicios cubiertos o algunos de ellos.

El costo de la proteccion

Esimportante teneren cuentay presupuestaradecuadamente los costos asociados alacrea-

ciony elregistrodelamarca.

»

»

»

»

La creacién de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrafiar cos-
tos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.

Realizar una busqueda de marcas también puede ocasionar costos. Sinembargo, cabe re-
saltar que en diciembre de 2024, la DINAPI ha presentado el nuevo Sistema de Consultas
Publicas Joaju, através del cual se puede acceder ainformacion sobre propiedad industrial
de formamas agil, sencillay sin costo para el usuario.*°

Elproceso deregistro acarrea costos que varian en funcidndelnimero de paisesydelaca-
tegoriade los productos o las clases de marcas para la que se solicita proteccion. Las tasas
correspondientes se encuentran publicadas enla paginaweb de la DINAPI.#

Honorarios delagente de la propiedad industrial.

30 Ver, https://joaju.dinapi.gov.py/
3 Ver, https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/registro-de-marcas/
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25. ;Como puedo averiguar si existe la
posibilidad de que lamarca que he escogido
esté en conflicto con otras marcasregistradas?
:Que es unabusqueda de marcas?

Antes de presentar la solicitud de registro de marca es necesario llevar a cabo una busque-
da de marcas para confirmar que la marca que piensa utilizar, o bien una similar, no ha sido ya
registrada por otra empresa para productos o servicios idénticos o similares. Es aconsejable
realizarlabusqueda de marcas no sdlo en el propio pais sino también, siello es posible, en pai-
ses potenciales de exportacion a fin de evitar problemas de infraccion enuna etapa posterior.

LabuUsqueda se puede realizar con asistencia del agente de de propiedad industrial, o bien de
forma presencial enla DINAPI o a través de su herramienta de busqueda online.? Sea cual sea
elmétodo elegido, recuerde que esta blisqueda es preliminar. Quiza sea dificil asegurarse de
quelamarcaelegidano es “similar hasta el punto de generar confusion” conunamarcaya exis-
tente cuyoregistro seavalido. De ahila utilidad de contarconla orientacion de unagente espe-
cializado enmarcas que esté familiarizado conlos trdmites que exige la oficinade marcasy con
lajurisprudencia enese dmbito.

Deigual manera, el sitio web de la OMPI dispone de una lista de bases de datos sobre marcas
en(Base Mundial de Datos sobre Marcas (wipo.int)).

Clases de marcas

Enla solicitud de marca se debe indicar los productos o servicios paralos que se desea regis-
trarlamarca, los cuales se agrupanconarregloa“clases”. Porclases se entiendenlas queinclu-
ye el sistema de clasificacion de marcas, que permite almacenar ordenadamente informacion
sobre marcasregistradas conforme alos diferentes tipos de productos o servicios.

El sistema de clasificacién mas utilizado es el Sistema de Clasificacién Internacional de Pro-
ductosy Servicios paraelRegistro de Marcas (o Clasificaciénde Niza), que constade 45 clases:
34 clases de productosy 11de servicios.>® Notar que es esencial registrarla marca entodas las
clases enlas que se piense usar, y que cada clase adicional implica una solicitud adicional.

Ejemplo

(Comoseclasificanlos productos? Tomemosunejemplo. Sisuempresa fabricacuchillosy tenedo-
res, deberd solicitarlamarca para los productos correspondientes ala clase 8. Sin embargo, si de-
seacomercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenesy ollas) conlamisma

$2 DINAPIposee unaherramienta de busqueday consulta online de denominaciones solicitadas y registradas, dis-
ponible enhttps://sfe.dinapi.gov.py/consultas.

33\VVéaselaexplicaciondelsistemainternacional de clasificaciénenhttps://www.wipo.int/classifications/es/.
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marca, debera registrar también la marca en relacién conlos productos de la clase 21. Como men-
cionado, cada clase adicional exige una solicitud aparte para cada clase de producto. Un ejemplo
nacional deregistros en distintas clases eslamarca Trébol que posee distintos registros para cubrir
distintos tipos de productos como productoslacteos (clase 29) o dulce de leche (clase 30).

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

Requisitos de uso

Una empresa puede, y es altamente recomendable solicitar el registro antes de usarla marca
en el mercado para comercializar sus productos o servicios. No obstante, notar que siuna vez
registrada, la marca no se usa durante un determinado periodo de tiempo (cinco afos), esta
podrasercancelada a pedido de parte mediante acciénjudicial. El objetivo de ello es garanti-
zarque elregistro se hahecho conlaintenciénde utilizarrealmente lamarca en el mercadoyno
simplemente obstaculizar su utilizacion por otros.

Simbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, SM, MD o MR (marcaregistrada) o simbolos equi-
valentesjunto asumarcaafindeinformaralos consumidoresy alacompetenciade quelapa-
labra, logotipo u otro signo 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 a los demés de que un signo determinado es una marca registrada, previniendo asi a
los posiblesinfractoresy falsificadores. Los simbolos ®, MD y MR se usan unavez que lamarca
hasidoregistrada, mientras que TM denota que un determinado signo es unamarca; SMse uti-
liza aveces paralas marcas de servicio. Sinembargo, vale aclarar que el uso de estos simbolos
no estd contemplado enlalegislacién paraguaya.
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Utilizacion en la publicidad

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

Una marca para muchos productos

Dependiendo de cuél sea la estrategia de marca de su empresa, sera libre de decidir siusala
misma marca para todos sus productos, fortaleciendo asi el nombre de la marca cada vez que
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-
ciedelaimagenyreputaciéndelamarca. Sinembargo, sise precisaunaimagendistintiva para
unanuevalineade productos, puede resultarventajoso crear otra marca adaptada especifica-
mente al nuevo producto que permitird ala empresa dirigirse con mas facilidad aun grupo de-
terminado de clientes (por ejemplo, nifios o adolescentes). Muchas empresas optan por usar
una marcanueva conjuntamente conuna marca existente.

Sea cual sea la opcidn elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la
marcaestéregistradaentodaslasclasesde productososervicios,0oambos, alos que se aplique.
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27. ;{Qué es un dibujo o modelo industrial?
¢Por queé es importante para mi empresa?

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

» Adaptarlos productos a grupos determinados de clientes. Pequefias 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 para articulos de precio posiblemente ele-
vado comojoyas, computadoras o automoviles.

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

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

Sinembargo, desde la perspectiva del derecho de la Pl, un disefo industrial o “dibujo o mo-
delo industrial” se refiere sdlo a los aspectos estéticos o a la apariencia exterior de un pro-
ducto. Dicho con otras palabras, se refiere sélo al aspecto de una butaca. Si bien el dibujo o
modelo de un producto puede tenerrasgos técnicos o funcionales, los dibujos o modelos in-
dustriales, como categoria dentro del derecho de la Pl, se refieren sdlo al caracter estético de
un producto acabadoy, por consiguiente, son distintos de todo aspecto técnico o funcional.
Siguiendo esta acepcion, la Ley 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales considera dibujo
industrial atoda combinacién de lineas y colores; y modelo industrial a toda forma plastica de
lineasy colores, destinados a daruna apariencia especial aun productoindustrial o artesanaly
que sirva de tipo para sufabricacién.

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

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 derasgos.

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

Hay varias razones de laimportancia que tiene para las empresas proteger sus dibujos 0 mo-
delosindustriales.

» 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 basica 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 desempefan la misma funcion, 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 o imite deberia serun elemento esencial de la estrategia de
negocios de todo disefiador o fabricante.

» Los buenos dibujos o modelos industriales son activos comerciales que pueden aumentar
elvalorcomercial de unaempresay sus productos. Cuanto mas éxito tenga el disefio, 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 comercializaciéon
eficazde una granvariedad de productos, porque ayudan a definirlaimagende marcadela
empresa. Proteger un disefio industrial garantiza la exclusividad de suusoy es un elemento
basico enlaestrategia de comercializacion de laempresa.

» 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 modeloregistrado.
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29. ;Como protejo mis dibujos o modelos
industriales?

En Paraguay, un dibujo o modelo industrial debe registrarse para que esté protegido por la
Ley 868/1981. Pararegistrarun dibujo o modelo industrial se debe presentar una solicitud ante
la DINAPI.

Cuandoundibujoomodeloindustrial esta protegido porelregistro, se concede altitular dere-
chos exclusivos contralas copias o imitaciones no autorizadas de terceros. Esto comprende
el derecho de impedir a toda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda
cualquier articulo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y practicas
del pais oregion determinan el alcance real de la proteccion del derecho registrado del dibujo
omodelo.

Proceso deregistro
Pararegistrarun dibujo o modelo en Paraguay, se debe seguirnormalmente las siguientes etapas:

» Rellenar la solicitud y presentarla ante Mesa de Entrada de la DINAPI mediante agente de
la propiedad industrial, acompanado de los dibujos y/o fotografias del dibujo o modelo en
cuestion (se suelen especificar formatos normalizados).

» También es necesario que se detalle una descripcidn escrita sobre todos los rasgos estéti-
cos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos sonlos masimportantes. La des-
cripciondebera sernormalmente del dibujo o modeloyno delarticulo alque se haaplicado.
Debera explicar de modo preciso y adecuado en qué se diferencia de otros dibujos o mo-
delos semejantesy anteriores.

» Pagarlacorrespondiente tasa de solicitud.

La Direccidn de Dibujos y Modelos Industriales examinara las formalidades administrativas
(examen de forma) y comparara la solicitud con dibujos o modelos existentes en el registro
paracomprobarlanovedad, originalidad o ambas cosas (examen de fondo).

Luego delexamen de formay fondo, se publicala solicitud en el boletin oficial y se concede un
titulo de registro de dibujo o modelo.

El plazo de proteccion para un dibujo o modelo industrial registrado es de 5 afios contados
desde lafecha de la presentacion de la solicitud y podra ser renovado por dos periodos con-
secutivos deigual duracion.??

Puede pedirelregistro lapersona que cred el dibujo o modelo o, siesta persona trabajaba por
contrato, suempleador. El solicitante puede seruna personafisica (por ejemplo, un disefiador)

34 Articulo 7 delalLey 868/1981de Dibujosy Modelos Industriales.
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o una personajuridica (unaempresa). En ambos casos, la solicitud debe presentarse por con-
ducto deunagente delapropiedad industrial.

Dibujos o modelos no registrados

Amodo deinformacion paraexportadores, enlaUnidn Europea es posible obtener proteccion
limitadapara dibujos o modelosindustrialesenbeneficio de undibujo o modelo noregistrado,
durante tres afios desdelafechaenque el dibujo o modelo se hizo publico enlaUnién Europea.
Parateneruna proteccion mas largay mas solida se precisa el registro. La proteccion de dibu-
josomodelosnoregistradostiene porobjeto facilitaralasempresaslaoportunidadde ponera
pruebasus productosenelmercado antes de dedicaresfuerzosydinero aregistrarlos dibujos
omodelos, muchos de los cuales quiza no tengan éxito en el mercado. También algunos dibu-
jos o modelos quiza se comercialicen sélo durante un periodo muy corto, especialmente enla
industriadelamoda, sinque se deseeregistrarlos. No obstante, notarque estenoeselcasoen
Paraguayy la proteccion es otorgada Unicamente mediante el registro.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta seccidn esta dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales,
pero es importante sefialar que puede haber medios alternativos de proteger los disefios de
los productos. Una posibilidad alternativa es la ley de derecho de autor. Los derechos de au-
tor otorgan derechos exclusivos sobre obras literarias o artisticas. Algunos dibujos o modelos
pueden considerarse obras de arte o arte aplicado porlo que puede aplicarse a ellos la pro-
teccion de los derechos de autor, que seria una opcidn interesante paralas PYMES, ya que no
se precisaria de estamanerainiciar el trémite de registro.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede que siun dibujo o modeloindustrial funcionaenelmercado como marcapue-
de protegerse en calidad de marca tridimensional. Podria darse este caso cuando se con-
sidera que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo de los
productos fabricadosporlaempresa. Este esporejemploelcasode ciertos envases de sham-
poo,labotellade Coca-Cola, olaformadelchocolate Toblerone.

Competencia desleal

Los dibujos o modelos industriales también pueden ser protegidos por normas relativas a la
competencia desleal.?* De este modo un dibujo o disefio puede estar protegido contra actos
de copia servily actos que puedan causar confusidn, actos de imitacién, de aprovechamiento

35 Sibien Paraguay no cuentaconunanorma especificaen materiade competencia desleal, ciertas disposiciones
seencuentranenelTitulollldelalLey de Marcas1294/1998,laLey N°1034/1983 Del Comerciante, y el Convenio de
Paris,incorporado alanormativalocalbajolalLey N°300/1994.
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delareputacion de unatercera parte, etc. Sinembargo, la proteccidn con arreglo al concepto
de competencia desleal es en general bastante mas débil y las infracciones son mas dificiles
de demostrar.

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

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 sino se ha
puesto a disposicién del publico un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presen-
taciéndelasolicitud deregistro.

» El dibujo o modelo es “original”. Se considera que un dibujo o modelo es original si ha sido
creadoindependientemente porel disefiadory no es copia o imitacion de dibujos o mode-
los existentes.

» El dibujo o modelo tiene una “individualidad”. Se cumple este requisito si la impresién ge-
neral de un dibujo o modelo enun usuario informado difiere de laimpresidon general en este
usuario causada porotro dibujo o modelo anterior (que se ha dado a conoceral publico).

El dibujo o modelo que podia protegerse enlos productos manufacturados estabarelaciona-
do antes con elementos como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamen-
tacion de una tetera. Sin embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance de la proteccién se
amplia gradualmente y abarca mas productos y tipos diferentes de dibujos o modelos. Ahora
abarcaelementoscomolosiconoselectréonicos delas computadoras creados porcddigosin-
formaticos, los caracteres tipograficos o las presentaciones graficas de los monitores de las
computadoras, aparatos domésticos o teléfonos moviles.
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¢Qué no puede protegerse mediante derechos de dibujo o modelo industrial?
Los dibujos o modelos que estan generalmente excluidos delregistro sonlos siguientes:

» Losdibujosomodelosquenocumplenlosrequisitos de novedad, originalidad oindividualidad.

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

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

» Los dibujos o modelos que se consideran contrarios al orden publico, alamoraly alas bue-
nas costumbres.3

Ademds, esimportante sefialar que algunos paises excluyen las artesanias de la proteccién de
dibujo o modelo, porque laley sobre dibujos 0 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”.

De igual manera, puede haber mas limitaciones sobre lo que puede o no puede registrarse
como dibujo o modelo. Es aconsejable consultar a un agente de la propiedad industrial o ala
correspondiente oficina nacional de la propiedad industrial.

Disenos tradicionales

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

31. ;Qué importancia tiene mantener
confidencial el dibujo o modelo antes de su
registro?

A fin de proteger el dibujo o modelo industrial mediante el registro es absolutamente esencial
mantenerconfidencial el disefo. Esto se explicaporque elrequisito basico paralaprotecciondel

3¢ Articulo 2 delalLey 868/1981de Dibujosy Modelos Industriales.
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disefio es que sea “nuevo”. Si se muestra el disefio creativo a otras personas es recomendable
concertarunacuerdo porescrito estipulando que el disefio es confidencial. Undisefio que se ha
revelado ya al publico, por ejemplo, anuncidndolo en el catalogo o folleto de suempresa, yano
puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio publicoy no puede protegerse.
No obstante, laLey 868/1981estipula que no se considerard que undibujo o modelo es conocido
por el publico porla circunstancia de que enlos seis meses anteriores ala fecha de su depdsito
haya figurado en una exposicién oficial u oficialmente reconocida.

Derecho de prioridad

Eltitular de un dibujo o modelo industrial registrado en el extranjero tiene un plazo de seis me-
ses a partir del registro en el pais de origen para hacer valer su derecho de prioridad, presen-
tandola correspondiente solicitud de registro.

Presentacion del diseio en una exposicion o feria antes de protegerlo

Sibienlaleyno otorgaunperiodo de graciacomo tal, otorgano obstante unaexcepciénparael
caso de que el disefio haya figurado en exposicionesy ferias oficiales, permitiendo alos dise-
fAadores presentar sus diseflos (lo que los convierte en publicos) hasta seis meses antes de so-
licitarlaproteccionde dibujo o modelo, sin que el dibujo o modelo pierda su caracterde “nove-
dad” u“originalidad”. Sinembargo, puede serarriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones
tienenla categoria de exposiciones “oficialmente reconocidas”.

De todos modos, es recomendable como principio general, mantener el disefio confidencial
hasta que se solicite la proteccidon de dibujo o modelo. Ademas, no se dispone de derechos
exclusivos de dibujo o modelo durante este periodo. Sinembargo, el disefio puede protegerse
conarregloalasleyessobre derechos de autoro competenciadesleal, seglinseanlas disposi-
ciones delaslegislaciones nacionales pertinentes.
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32. ;Qué es el derecho de autor? ;Que tipos
de obras estan protegidas por los derechos
de autor?

Elderechodeautoresladisposicionlegislativaque concede aautores, artistasy otros creado-

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

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

ciones originales intelectuales. Estan protegidas con independencia de su calidad y abarcan

incluso las guias puramente técnicas o los dibujos de ingenieria. Las leyes sobre derechos de

autor no proporcionan una lista exhaustiva de los tipos de obras que estan protegidas porlos

derechos de autor, pero casi todas las leyes nacionales estipulan la proteccion de las siguien-

tes producciones:

»

»

»

»

»

»

»

»

Obraslliterarias;

Obras musicales;
Obrasde arte;

Mapasy dibujos técnicos;
Obras fotograficas;
Peliculas;
Programasinformaticos;

Productos de multimedios.

En Paraguay, el derecho de autor se encuentra protegido porla Ley 1328/19988 de “Derecho
de Autory Derechos Conexos”, la cual menciona de manera enunciativa a las siguientes obras
dentro de suambito de proteccion:

»

»

»

»

»

»

las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos, y
cualesquiera otras expresadas mediante letras, signos o marcas convencionales;

lasobrasorales, talescomolas conferencias, alocucionesy sermones; las explicaciones di-
dacticas, y otras de similar naturaleza;

las composiciones musicales conletraosinella;
las obras dramaticasy dramatico-musicales;
las obras coreograficas ylas pantomimicas;

las obras audiovisuales, incluidas las cinematograficas, realizadas y expresadas por cual-
quier medio o procedimiento;
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» las obrasradiofdnicas;

» lasobrasde artes plasticas, incluidoslos dibujos, pinturas, esculturas, grabadosy litografias;
» losplanosylas obras de arquitectura;

» las obrasfotograficasylas expresadas porun procedimiento analogo ala fotografia;

» lasobrasde arte aplicado;

» lasilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejosy obras plasticas relativas ala geogra-
fia, latopografia, la arquitectura olas ciencias;

» los programas de ordenador;

» las colecciones de obras, tales como las enciclopedias y antologias y de las obras u otros
elementos, como la base de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en ra-
zonde laseleccidn, coordinacién o disposicion de su contenido; y,

» en general, toda otra produccidn del intelecto en el dominio literario, artistico o cientifico,
que tenga caracteristicas de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida
por cualgquiermedio o procedimiento, conocido o por conocer.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programacion, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de television
crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberian
entender claramente qué tipo de proteccidn existe para las obras a fin de explotarlas adecua-
damente. Ademas, las empresas cuya dedicacion basica no esta directamente relacionada
con la creacion o difusion de obras protegidas por los derechos de autor deberian saber en
qué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitio web de laempresa, sus anun-
cios, folletos, manuales de instruccion y otro material estan protegidos generalmente por los
derechos de autor. También es preciso que las empresas actien con cautela al utilizar obras
protegidas porotros, como programas informaticos.

Esimportante sefalar que la ley sobre derechos de autor protege Unicamente la forma de ex-
presiéndeideas, nolasideasensi. La creatividad protegida porlaley sobre derechos de autor
eslacreatividad enlaeleccidony disposicion de palabras, notas musicales, colores, codigoin-
formatico, etc. Por consiguiente, laidea o trama bésica de dos novelas romanticas puede ser
muy semejante pero el modo concreto en que la trama evolucionay las palabras precisas utili-
zadas para describirla sonlo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la
ley sobre derechos de autor.
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33. ;Que derechos tienen las empresas que
se dedican ainterpretar, emitiry producir
grabaciones musicales?

Enlas ultimas décadas se ha desarrollado rapidamente una nueva esfera de derechos relacio-
nados con los derechos de autor. Estos llamados “derechos conexos” que han crecido alre-
dedor de las obras protegidas por derechos de autor ofrecen derechos semejantes, sibien a
menudo maslimitadosy de duracién mas breve, para:

» Artistas intérpretes o ejecutantes (como actoresy musicos) ensusinterpretaciones;’

» Productores de grabaciones de sonido o fonogramas (en medios fisicos o digitales) en sus
grabaciones;38

» Organismos de radiodifusién en sus programas deradioy televisién.*’

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

Sielnegociode suempresasebasaenalgunade estasactividades, o siusted esunusuario co-
rriente de estos servicios, debe entender que hay derechosimportantes de Plque no pueden
utilizarse sin la autorizacién del titular. Esto requiere abonar unalicencia de uso alas entidades
de gestion que representan esos derechos.

Comosucedeconlosderechosde autor,losderechos conexos se aplicansintenerquerealizar
ningun tramite como, por ejemplo, el registro, el depdsito o ponerun aviso enunfonograma.

Incluso asi, esrecomendable ponerunaviso enunfonograma conlos siguientes tres elementos:

» LaletraProdeadaporuncirculo;

» Elnombre deltitular de los derechos exclusivos;y

» Elafio de primera publicacion delfonograma.

$7 Articulo 122 delaLey1328/1998 de Derecho de Autory Derechos Conexos.

38 Articulo 127 delalLey1328/1998 de Derecho de Autory Derechos Conexos.
37 Articulo131delaLey1328/1998 de Derecho de Autory Derechos Conexos.
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34. ;Como protejo mis obras? ;Qué derechos
da el derecho de autor?

Al contrario de los demas derechos de Pl que precisan registro, los derechos de autor en si
mismos no dependende tramites oficiales. Una obra creada se considera protegida porel de-
recho de autor tan pronto existe. Con arreglo a los convenios internacionales—en especial el
Convenio de Berna para la Proteccidén de las Obras Literarias y Artisticas y del cual Paraguay
forma parte—las obrasliterariasy artisticas estan protegidas sinninguna formalidad enlos pai-
ses que son parte en estos convenios. Por consiguiente, no hay un sistema internacional para
solicitarla proteccién delos derechos de autor entre distintos paises.

No obstante, en Paraguay, la Direccién General de Derecho de Autory Derechos Conexos, depen-
diente de la DINAPI es lainstitucion en la cual los autores pueden solicitar el registro de sus obras
conelfinde obtenerun Certificado de Registro delas mismas. Esteregistrotiene caracterdeclara-
tivo de derechos a favor de quien figure como autor de una determinada obraya que estos existen
desde elmomento de creacidnde la obray sirve como prueba primafacie ante untribunal enrela-
cidénconcontroversias surgidas sobrelos derechos de autor.

Derechos exclusivos

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

» Su reproduccion bajo distintas formas, tales como la publicaciéon impresa y la grabacién
sonora;

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

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

» Suinterpretacion o ejecucion publica, por ejemplo, enuna obra de teatro o musical,

» Sugrabacion, porejemplo, endiscos compactos, casetes o cintas de video;

» Sutransmision, porradio, cable o satélite;

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

paraunguion.

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

Lalegislaciénnacional establece: "El derecho patrimonial durara todalavida delautory seten-
taafnos después de sufallecimiento...". Este plazo de proteccién permite tanto alos creadores
como asusherederossacarprovecho financiero delaobradurante un periodo de tiemporazo-
nable.Laprotecciénporderecho de autortambiénincluye derechos morales, que equivalenal
derecho dereivindicarla autoria de una obra, y al derecho de oponerse a modificaciones dela
misma que pueden atentar contralareputacion del creador.

El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos me-
diante recursos administrativos y judiciales, porejemplo, ordenando el registro de un estable-
cimiento parademostrar 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 actividadesy solicitar unaindem-
nizacién monetaria.

35. ;Qué esla gestion colectivadelos
derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilizacion, resulta pradcticamente imposi-
ble llevar a cabo una gestién individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de
controlartodoslosusos que se hacende sus obrasy, porejemplo, no pueden ponerse encon-
tacto contodasy cadaunadelas emisoras 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 autorizacidn. Es evidente laimposibilidad material de gestionar esas actividades de
formaindividual, tanto para el titular de derechos como para el usuario.

De ahi nace la necesidad de crear entidades de gestion colectiva cuyo cometido es, entre
otros, el de ocuparse de los problemas que se plantean entre usuarios y titulares de derechos
en esas esferas fundamentales. Por gestion colectiva se entiende el ejercicio del derecho de
autor y los derechos conexos por intermedio de entidades que actlan en representacién de
los titulares de derechos, en defensa de sus intereses.
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¢Cuales son los tipos mas corrientes de derechos en la gestion colectiva?
Porlo general, las entidades de gestidon colectiva se ocupan de los siguientes derechos:

» Elderecho de representaciony ejecucion publica (lamusica que se interpretay ejecuta en
discotecas, restaurantes, y otros lugares publicos);

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

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

» Losderechos derepresentaciony ejecuciénsobre las obras dramaticas (obras de teatro);
» Elderecho dereproducciénreprografica sobre las obras literarias y musicales (fotocopiado);

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

¢Como funciona la gestion colectiva?

En funcién de la categoria de obras de que se trate (musica, literatura, obras dramaticas, pro-
ducciones de “multimedios”, etc.) existen distintos tipos de entidades de gestion colectiva o
de grupos dependientes de esas organizaciones, acadauno delos cualesincumbira gestionar
elderecho del que se trate.

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

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

Los “sistemas centralizados o de ventanilla unica”, son una especie de coalicion de distintas en-
tidades de gestion colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rdpida obtencion
de autorizaciones. Esas organizaciones estanganando terreno amedida que aumentaelnimero
de producciones de “multimedios” (producciones que implicanvarios tipos de obras, incluido el
uso de programas de computadora) para las que se necesitan muchas autorizaciones. Sin em-
bargo, este no es el sistema utilizado en Paraguay.
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36. ;Como puedo entender mejor el sistema
de derechos de autor de mi pais?

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

En todo caso, si la empresa ha creado obras protegidas por derechos de autor o derechos
conexos, y si desea aprovechar al maximo el rendimiento de estas obras, seria prudente que
pidiera asesoramiento de expertos locales o de la Direccion General de Derecho de Autory
Derechos Conexos de la DINAPI. A continuacién, se detallan algunas de las preguntas que se
pueden formular paracomprender mejor el sistema de los derechos de autoren el pais.

¢Existe unregistro de derechos de autor? La proteccion de los derechos de autor es automa-
ticaynodependedeunregistro. Sinembargo, enParaguay se encuentradisponible unregistro
de derechos de autory seria inteligente registrar su obra en el registro porque ayudaria mucho
sisurgen controversias, porejemplo, sobre la propiedad dela obra.

¢Quién es el titular de los derechos? El titular de los derechos de autor es generalmente el
creador o autor original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a estanorma. En al-
gunos paises se considera que los derechos patrimoniales sobre una obra con derechos de
autor correspondeninicialmente al empleador o productor, mientras que en otros se conside-
ra que se asignan o transfieren al empleador o productor. En Paraguay, en las obras creadas
en cumplimiento de una relacion laboral o en ejecucion de un contrato por encargo, la titula-
ridad de los derechos que puedan ser transferidos se regira por lo pactado entre las partes.
A falta de estipulacion contractual expresa, se presumira que los derechos patrimoniales so-
bre laobrahansido cedidos al patrono o al comitente, segun los casos, enlamedida necesaria
para sus actividades habituales en la época de la creacidn, lo que implica, igualmente, que el
empleador o el comitente, segun corresponda, cuenta conlaautorizaciénparadivulgarlaobra
y ejercerlos derechos morales en cuanto sea necesario parala explotacién de la misma.

;Cudles son mis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arre-
glo alalegislacién nacional sobre derechos de autor pueden variar de un pais a otro. Sin em-
bargo, los derechos exclusivos abarcan generalmente el derecho de reproduccién (derecho
a hacer copias), el derecho a la interpretacién publica, el derecho de emisidny el derecho de
adaptacion. Ademas, un nimero creciente de paises conceden alos titulares derechos relati-
vos a la distribucion de sus obras por Internet y la proteccién contra la elusion de las medidas
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tecnoldgicas de proteccidn. Por consiguiente, convendria estudiar qué derechos prevé sule-
gislacion nacional sobre derechos de autor a fin de que su empresa pueda aprovechar plena-
mente la proteccion de los derechos de autory derechos conexos.

¢.Cdémo consigo proteccion internacional para mis obras? Si el pais de donde usted es nacio-
nal o residente ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autory
derechos conexos administrados porla OMPI, como el Convenio de Berna, o sies miembro de
la Organizacion Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo
sobre los ADPIC, su obra acogida a la proteccidon de los derechos de autor disfrutara de pro-
teccidén automaticaenun grannimero de paises (mas de 164).

¢Como debo concederlicencias de mis obras? Siusted desea concederenlicenciasuobraa
usuarios como emisoras, editoriales oincluso establecimientos de esparcimiento de cualquier
tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede serunabuena opciéningresar enuna entidad
de gestidn colectiva. Las entidades de gestidn colectiva vigilan la utilizacién de las obras en
nombre de los creadores y se encargan de negociar licencias y de cobrar los derechos. Son
muy corrientes en la esfera de las obras musicalesy literarias, donde puede haberun gran nu-
mero de usuarios de lamisma obray donde seria dificil que el titular de los derechos ylos usua-
rios pudiesen pedirautorizacidén paracadauso porseparado, yvigilarelcumplimiento. Cuando
no existen entidades de gestion colectiva, hay que negociar individualmente con el futuro ti-
tulardelalicencialosrespectivos acuerdos. Puede ser Util pedir asesoramiento especializado
paraobtenercondiciones ventajosas enlos contratos delicencia.

¢Como debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obratiene el derecho de permitir
o prohibir la utilizacién de su obra. Si descubre que alguien utiliza sus obras con derechos de
autorsin su autorizacion puede hacervaler administrativamente y ante los tribunales el cumpli-
miento de sus derechos. En muchos paises, incluyendo Paraguay, se dispone también de las
llamadas medidas en frontera para prevenirlaimportacion de mercancias con derecho de au-
tor pirateadas. El asesoramiento especializado porun agente o abogado dela Pl, porla Direc-
cion General de Derechos de Autory Derechos Conexos o la Direccion General de Observan-
ciade la DINAPI, puede ser esencial cuando se descubre que se estaninfringiendo sus obras.
Algunas obras como productos de programacién, fonogramas y obras audiovisuales pueden
incluir medidas técnoldgicas de proteccidn (por ejemplo, encripciones, sistemas de acceso
condicional) paraimpedir que se utilicen sin licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de
los derechos pueden limitar el acceso alas obras a los clientes que aceptan cumplir determi-
nadas condiciones para su utilizaciény que paganlatasa correspondiente a esta utilizacién.
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37. ;Quéeé cuestiones debo considerar como
usuario de obras protegidas por derechos de
autor?

Para algunas empresas, la utilizacion o la explotacion de obras, grabaciones de sonido, retransmi-
siones 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 nocturnos. Para otras em-
presas, puede tratarse simplemente de uninstrumento ocasional utilizado para mejorar las publi-
caciones internas, los sitios Web y otros medios de comercializacién. Para otras, la utilizacion del
material protegido por derecho de autor puede limitarse al uso de su programainformatico. Ento-
doslos casos, le conviene considerarlas siguientes cuestiones.

¢Necesito una licencia? Probablemente, lo mds importante que necesita saber una empresa
que utilice o comercialice obras protegidas porel derecho de autorolos derechos conexos es
sidichas actividadesrequierenunalicencia. Comoreglageneral, todautilizacién o explotacién
comercialde dichos derechosrequiere unalicencia o unacesiéndelos derechos porparte del
titular de los mismos. Aqui se incluyen actos tan diversos como la utilizacion de una conocida
cancidén en un anuncio televisivo, la ventay distribucion de archivos fisicos y digitales, y la uti-
lizacidn de programas informaticos en las computadoras de una empresa. En relacién con la
concesionde licencias, deberé averiguar silos derechos son administrados poruna organiza-
cion de gestion colectiva o porel autor o productor directamente antes de negociarun acuer-
dodelicenciaquele permitautilizaro explotarel producto. Recuerde que los pleitosrelaciona-
dos conlasinfracciones del derecho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente
considerar dichas cuestiones antes de meterse, usted o su empresa, en problemas. También
puede solicitar asesoramiento sobre los términos de su acuerdo de licencia antes de firmarlo.

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

¢Existe una entidad de gestidn colectiva? Las entidades de gestion colectiva simplifican con-
siderablemente el proceso de obtener licencias para distintas obras. En lugar de tratar direc-
tamente con cada autor o titular del derecho, las entidades de gestion colectiva ofrecen a los
usuarios una fuente centralizada en la que pueden negociarse tarifas y términos de utilizacién, y
obtenerse autorizaciones de manera sencillay rapida. En Paraguay, Autores Paraguayos Asocia-
dos (APA), Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay), y la Sociedad
de Gestidnde Productores Fonograficos del Paraguay (SGP) sonentidades de gestidon colectiva
querepresentanaartistas paraguayosy productores fonograficos, respectivamente.
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¢Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Unaidea erronea muy generalizada
es que las obras publicadas en Internet son de dominio publico y, por consiguiente, pueden
serutilizadas libremente por cualquiera sin autorizacion del titular del derecho. Cualquier obra
protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones musica-
les, a los productos multimedios, pasando por los articulos periodisticos y las producciones
audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de proteccidn, esta protegida indepen-
dientemente de que haya sidoimpresa en papel o publicada en otros medios como, porejem-
plo, en Internet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorizacién del titular
del derecho antes de su utilizacion. Del mismo modo, precisara una autorizacion si suempresa
desea publicar o incluir en su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusiones o inter-
pretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.
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38. ;Queé son los secretos comerciales?

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

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda informacion comercial con-
fidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. La utilizacion no autorizada de
dicha informacidn por personas distintas del titular se considera practica desleal y violacién
del secreto comercial. Dependiendo del sistema juridico, la proteccion de los secretos co-
merciales forma parte del concepto general de proteccion contralacompetencia desleal o se
basa en disposiciones especificas o jurisprudenciales sobre la proteccién de la informacion
confidencial. Sibien la decision final acerca de qué informacidn constituye un secreto comer-
cial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las practicas claramente
desleales enrelacion conlainformacion secreta se incluye el espionaje comercial o industrial,
elincumplimiento de contratoy el abuso de confianza.

En Paraguay, la Ley N° 3283/2007 rige la proteccion de la informacion no divulgada relacio-
nada conlos secretos industriales y comerciales.*° Tal normativa establece que los poseedo-
res legitimos de informacion no divulgada podranimpedir el acceso, divulgacion, utilizacion o
adquisicién por terceros no autorizados de esta informacidn, cuando esto ocurra de manera
contrariaalosusos comerciales honestos definidos enestaley.®

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

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

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

» Foérmulas de fabricaciéon de productos;
» Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportacion, planes de comer-

40 LeyN©3283/2007,De Proteccion De LaInformacion No Divulgada 'Y Datos De Prueba ParaLos Registros Farmacéuti-
co.

“VerArticulo 3delaleyN° 3283/2007.
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cializacion;
» Informacion financiera;
» Expedientesrelativos al personal;
» Manuales:
» Ingredientes;

» Informaciéon sobre actividades de investigaciény desarrollo.

Proteccion de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro,
es decir, que se protegensinnecesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente,
un secreto comercial puede protegerse durante un periodo ilimitado de tiempo, o mientras la
informacion siga siendo confidencial. Portodo ello, la proteccién de los secretos comerciales
puede resultar especialmente sugestiva para las MIPYMES. No obstante, existen ciertas con-
diciones paraquelainformacion se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar
mas dificil y oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varian de un
pais aotro, existen ciertas normas generales que figuranen el Articulo 39 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC)dela OMC, y del cual Paraguay forma parte:

» Lainformacién debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fa-
cilmente accesible parapersonasintroducidas enlos circulos en que normalmente se utiliza
eltipo deinformaciéonen 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.).

Adicionalmente, el Articulo 10bis del Convenio de Paris, y al cual Paraguay se encuentra adheri-
do, también garantiza protecciéon contra divulgaciones de informacidn que puedan ser consi-
deradas como competencia desleal.

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

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

Las MIPYMES utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas
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MIPYMES se basan casi exclusivamente enlos secretos comerciales para proteger sus activos
de propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secre-
tos comerciales estan legalmente protegidos). Por consiguiente, es importante asegurar que
las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secre-
tos comerciales. Entre estas medidas seincluyen:

» Adoptarunprograma de seguridady protecciénde lainformacidonentodalaempresa;

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

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

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

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

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

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

» Establecerun sistema eficaz de seguridad para manejar la informacién digital en la Intranet
de laempresa, con medidas técnicas, programas y encripcién que limite el acceso ainfor-
macion clasificada, un sistema para vigilarla comunicaciony larevelacion de informacion, y
unsistema para prevenir orastrearelacceso ainformacién confidencial.

40.;Cuando serecomienda protegerla
informacion como secreto comercial?

Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos: poruna parte, los secretos
comerciales pueden concernir ainvenciones o procesos de fabricacién que no satisfagan los
criterios de patentabilidady, porconsiguiente, puedan protegerse Unicamente como secretos
comerciales. Este podria serel caso de laslistas de clientes o de procesos de fabricacion que
no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan
gozar de proteccidon como modelo de utilidad). Por otra parte, los secretos comerciales pue-
denconcernirainvenciones que satisfaganlos criterios de patentabilidad y, por consiguiente,
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pueden ser protegidos por patentes. En este caso, la MIPYMES debera decidir si patentalain-
venciénolaconsideracomo secreto comercial.

Algunasventajas delos secretos comerciales:

»

»

»

»

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

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

Los secretos comerciales tienenun efectoinmediato.

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

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la proteccion de la informa-
cion empresarial confidencial como secreto comercial, especialmente cuando lainformacion

satisfacelos criterios de patentabilidad. Por ejemplo:

»

»

»

»

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

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

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

Unsecreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenidola
informacion pertinente por medios legitimos.
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41. ;Qué son las indicaciones geograficas y
como pueden protegerse?

Una indicacidn geografica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geografico
concretoy poseen cualidades o unareputacion, derivadas especificamente de sulugarde origen.
Porlo general, unaindicacion geografica consiste en el nombre dellugar de origen de los produc-
tos. Unejemplotipico sonlos productos agricolas que poseen cualidades derivadas de sulugarde
produccion,y estan sometidos a factores locales especificos como el climay el terreno.

"o 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
conproductosde undeterminado tipoy calidad. Unelemento comun de todos estos nombres
es su connotacion geografica: a saber, su funcién de designar lugares, ciudades, regiones o
paises existentes. Sin embargo, cuando oimos estos nombres pensamos en productos mas
que enloslugares que designan.

Estosejemplosdemuestranquelasindicaciones geograficas puedenadquirirunagranreputacion
y que porlotanto puedenseractivos comerciales valiosos. Poreste mismo motivo amenudo estan
expuestos amaluso ofalsificacion, y su proteccidn - nacional einternacional - es muy deseable.

Elhechode que unsigno desempefelafunciondeindicacién geograficadepende delalegis-
lacion nacional y de la percepcion que tengan de ese signo los consumidores. En Paraguay, la
Ley N° 4923/2013 regula las Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen. Esta ley
expandeycomplementalas disposiciones del Acuerdo sobrelos ADPIC en materia de protec-
ciondeindicaciones geogréficas.*?

Como ejemplo nacional destacado, la Camara Paraguaya de la Stevia (CAPASTE) ha gestio-
nado la proteccién del “Ka’a He’e” (stevia rebaudiana bertoni)—una especie nativa de la zona
norte de laRegién Oriental del Paraguay utilizada como planta medicinal y edulcorante—como
denominacién de origen. En 2023, la DINAPI ha aprobado la solicitud preliminar de recono-
cimiento de la denominacidn de origen “Ka’a He’e del Paraguay” para distinguir al producto
endulzante natural stevia rebaudiana bertoni“. El reconocimiento de esta denominacion de
origenrepresenta un paso significativo para el sector productivo de la stevia, promoviendo un
modelo competitivo que beneficia tanto alas comunidades locales como al posicionamiento
delParaguay como lider en este segmento de mercado.

42 Articulo 22-24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual se encuentraratificado en Paraguay porlalLey 444/1994.

43 https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/boletines/pdf-boletines/KAAHEESTEVIAREBAUDIANABERTONI-
DELPARAGUAY.pdf.
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¢Puede utilizarse las indicaciones geograficas Unicamente para productos
agricolas?

La utilizacion de las indicaciones geograficas no se limita a los productos agricolas. Pueden
también servir para destacar las cualidades especificas de un producto que sean consecuen-
cia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos co-
nocimientos y tradiciones de fabricacidn concretos. El lugar de origen puede serun pueblo o
unaciudad, unaregiénounpais. Ejemplos claros son el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss”
(suizo), considerado como indicacién geografica en numerosos paises para productos fabri-
cados en Suizay, en particular, pararelojes, cachemira para tejidos elaborados conlana de la
region de Cachemira, o en Ecuador, los sombreros de paja toquilla de laregién de Montecristi.

¢Qué es una denominacion de origen?

Unadenominaciénde origenesuntipo especial deindicacién geografica, que se aplicaapro-
ductos que poseenunacalidad especificaderivada exclusiva o esencialmente delmedio geo-
graficoen el que se elaboran. ElInombre de un pais, regiéon, departamento, distrito o localidad,
o deunlugardeterminado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos,
y cuya calidad o caracteristicas se deban esencial o exclusivamente al medio geograficoen el
cual se produce, comprendidos los factores naturales asi como los que sean resultado de la
actividad humana.

¢Que funcion tienen unaindicacion geograficay una denominacion de ori-
gen?

Unaindicacién geografica hace referencia al lugar o region de produccion que determinalas
cualidades especificas del producto originario de dicho lugar o regidn. Es importante que las
cualidadesy lareputacion del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que
dichas cualidades dependen dellugar de produccién, cabe hablarde “vinculo” especifico en-
trelos productosy sulugar de produccidn original.
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¢Cual es la diferencia entre una indicacion geografica y una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios
de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la
utilizacién de lamisma. Unaindicacién geograficaindica alos consumidores que un producto
procede de cierto lugary posee ciertas caracteristicas derivadas de dicho lugar de produc-
cion. Laindicacion geografica puede ser utilizada por todos los productores que cumplan con
los estandares establecidos por el Comité Reguladorde laindicacidon geografica que fabrican
sus productos en el lugar designado por laindicacién geograficay cuyos productos compar-
tenlas cualidades tipicas de sulugar de origen.

¢Por qué hay que proteger las indicaciones geograficas?

Los consumidores perciben las indicaciones geograficas como indicadores del origeny de la
calidad de los productos. Muchas indicaciones geograficas han adquirido una reputacién que,
de no seradecuadamente protegida, podria ser desvirtuada porempresas deshonestas. La uti-
lizacién deshonesta 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 parte importante de sus gananciasy ven mermada lareputacién de sus productos.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas?

Las indicaciones geograficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales,
como es el casodelaley, 4923/1013y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las
leyes contra la competencia desleal, las leyes de proteccidn del consumidor, las leyes parala
proteccidn de las marcas o leyes especiales para la proteccién de las indicaciones geografi-
casolasdenominaciones de origen. Enresumen, las partes no autorizadas no debenutilizar las
indicaciones geograficas sidicha utilizacién puede inducira errorenrelacidon con el verdadero
origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohi-
benlautilizacidén no autorizada, al pago de dafos y perjuicios y multas.

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

Varios tratados administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
estipulan la proteccidn de las indicaciones geograficas, especialmente el Convenio de Paris
paralaProtecciondelaPropiedadIndustrialde 1883,y el Arreglo de Lisboarelativo ala Protec-
cion de las Denominaciones de Origeny su Registro Internacional. Asimismo, los articulos 22 a
24 delAcuerdo sobrelos Aspectosdelos Derechos de PropiedadIntelectual relacionados con
el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la proteccioninternacional de lasindica-
ciones geograficas en el marco de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC). Paraguay es
parte delos acuerdos mencionados, y por tanto tal proteccién se encuentravigente.
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¢En qué consiste unaindicacion geografica o denominacion de origen “ge-
nérica”?

Un término geografico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
paraindicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempenfar la funcién de indicacion
geografica o denominacién de origen. Cuando esta situacion perdura durante un periodo
considerable en un pais determinado, los consumidores puedenllegar aidentificarun término
geografico que designaba anteriormente el origen del producto (porejemplo “Mostaza de Di-
jon” paradesignaruntipo de mostaza procedente delaciudadfrancesade Dijon) conuncierto
tipo de mostaza, independientemente de su lugar de produccidn.
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42. ;Puedenlos circuitosintegrados
protegerse mediante la proteccion que ofrece
la propiedad intelectual? ;De qué modo?

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

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

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

Elacuerdosobrelos ADPIC dela OMC, establece unplazo de protecciéonde porlomenosde 10
anos desdelafechade presentacidndelasolicitud o delaprimeraexplotaciéon comercialenel
mundo, pero los Miembros pueden estipularun plazo de proteccion de 15 afios desde la crea-
ciondelosesquemasdetrazado. Anivellocal. Paraguay aunno cuenta connormas especificas
paralaproteccion de circuitosintegrados.
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43. ;Quien es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando un empleado
desarrolla unainvencion, un dibujo o modelo
O una obra creativa?

Las empresas a menudo confian en empleadosy consultores independientes para desarrollar
sus activos de propiedad intelectual (Pl), y suponen que seran automaticamente titulares de
los derechos de estos activos, segun el principio: “yo lo pagué, porlo tanto, es mio”. Lo que se
ha pagado puede ser un programa informatico, un articulo, un guion, los planos o dibujos de
un arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un
nuevo dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, una invencién y los resultados de
muchos otros tipos de actividad creadora. ;Quién es titular o propietario de la obra que los
empleados crean: el creadorindividual o laempresa que lo emplea? Larespuesta a esta cues-
tion no siempre es facil o clara; puede variarmucho de un pais a otroy también en un pais dado
segun sea la ley y seguin sean los hechos y circunstancias de una determinada relacion entre
empleadory empleado.

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

En muchos paises, como es también el caso en Paraguay, el empleador es el titular de unain-
vencidonhechaporsuempleado silainvencién estarelacionada conelnegocio delempleador,
ano serque el contrato de empleo estipule otra cosa. Puntualmente, la ley de Patentes de In-
vencion estipula cuanto sigue:

Articulo10.-Delasinvenciones efectuadasenejecuciondeuncontrato. Cuandounainvencion
haya sido realizada en cumplimiento o ejecucidon de un contrato de obra o de servicio, o de un
contrato de trabajo, tendrd el derecho a obtenerla patente la persona que contraté laobraoel
servicio, o elempleador, segun corresponda, salvo disposicion contractual en contrario.

Articulo11.- Delasinvenciones efectuadas porunempleadonoinventor. Cuandounempleado
que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva realice
unainvencién en el campo de actividades de su empleador, o mediante la utilizacién de datos
o medios alos que tuviera acceso porrazén de suempleo, deberd comunicar por escrito este
hecho asuempleador.

Si el empleador tuviera interés en la invencion lo notificara por escrito dentro de un plazo de
treinta dias corridos de habertenido noticia de lainvencién alempleadoy en tal caso se consi-
derara que el derecho a obtenerla patente ha pertenecido al empleador desde el principio. El
empleado tendra derecho a una remuneracién equitativa teniendo en cuenta el valor econé-
mico estimado de lainvencion. Dicharetribucién tiene caracterirrevocable.
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Titularidad de los derechos de autor

En Paraguay, siun empleado produce una obra literaria o artistica en el dmbito de su empleo,
el empleador es automaticamente titular de los derechos de autor de la obra, a no ser que se
acuerde otra cosa. Pero no siempre es asi. La ley de derecho de autor establece al respecto
que “se presumira que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono
o al comitente, seguin los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la
épocade lacreacion, lo queimplica, igualmente, que el empleador o el comitente, segin co-
rresponda, cuenta con la autorizacién para divulgar la obray ejercer los derechos morales en
cuanto seanecesario paralaexplotaciondelamisma.”™*

Asimismo, la ley dispone que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra
audiovisual han cedido los derechos patrimoniales, en forma exclusiva al productor, quien
gueda investido también de la titularidad de los derechos morales (Articulo 22), asi como au-
torizado para decidir acerca de la divulgacion de la obra. Sin perjuicio de los derechos de los
autores, el productor puede, salvo estipulacidon en contrario, ejercer en nombre propio los de-
rechos morales sobre la obra audiovisual.*® Disposicién similarrige alos autores de programas
de ordenador.#¢

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

Cuando unarelacion de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de
este dibujoomodelo pertenecenalempleadorlLaleynacional de Dibujosy Modelos Industria-
les remite al Cédigo del Trabajo en cuanto a la titularidad de obras realizados por empleados.
Dicho Cdédigodispone, de manerasupletoriaalaley de Dibujosy ModelosIndustriales, que “las
invenciones llamadas de explotacionhechas enlas empresas, talleres o sitios de trabajo, enlas
que dominasenelproceso, lasinstalaciones, losmétodosy procedimientos delempleador, asi
como aquéllas realizadas por trabajadores especialmente contratados para estudiarlas y ob-
tenerlas, denominadas de servicio, pertenecen en propiedad al empleador.” No obstante, sila
explotacién por el empleador de lainvencién llamada de servicio diese lugar a ganancias que
acusasen evidente desproporciéon conlaremuneraciéndel trabajador que en el ejercicio de su
actividad ha producido la invencién, el trabajador tendra derecho a pedir compensacion es-
pecial. Asimismo, son propiedad exclusiva del trabajador las invenciones llamadas libres que
hayan nacido de su actividad personal durante el trabajo y que no puedan calificarse de inven-
ciones de explotacion o de servicio.

“4Articulo14 delaley1328/1998.
45 Articulo 62 delaley1328/1998.
“¢ Articulo 69 delaley1328/1998.
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44. ;Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando se subcontrata
unainvencion, una obra con derechos de
autor o un dibujo o modelo?

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

Invenciones. En Paraguay, cuando unainvencion haya sido realizada en cumplimiento o ejecu-
ciondeuncontratode obraodeservicio, o deuncontrato de trabajo, tendraelderecho a obte-
nerlapatentelapersonaque contratdlaobraoelservicio, o elempleador, segln corresponda,
salvo disposicion contractual en contrario.

Derechos de autor. En la mayoria de los paises, un creador libre es el titular de los derechos
de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito cediendo sus derechos. Sélo cuando
existaunacuerdo escrito de este tipo podralaempresa que encargd al creadoreste trabajo ser
normalmente titular de la Pl (también en este caso los derechos morales quedan en principio
enpoderdelautor). Sinohayunacuerdo alrespecto, lapersona que pagd el trabajo engeneral
tiene derecho Unicamente a utilizar la obra para los fines para los que se cred. Pueden ser vali-
das diferentes normas o excepciones, por ejemplo, para fotografias, peliculas y grabaciones
sonoras encargadas.

Dibujos o modelos industriales. Sise encarga aun disefiador libre que produzca porencargoun
disefio también, en muchos casos, los derechos de la Pl no pasaran automaticamente a la parte
que hizo el encargo, sino que seran propiedad del disefiador libre. La parte que hizo el encargo
sélo estitular de los derechos de un dibujo o modelo sipagauna compensacién porlaobra.
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45. ;Qué medidas puedo adoptar para
evitar controversias con empleados o
sub-contratistas independientes sobrela
titularidad de la propiedad intelectual?

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

concontratistas independientes:

»

»

»

»

»

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

Celebrarunacuerdo porescrito: espreciso convenirquiénseraeltitulardelos derechos de
Plrespectode cualquiermaterial que puedasercreado porunempleado o contratistainde-
pendiente; sise van atransferiry en qué momento; quién tendra el derecho de explotacién;
quiénvaapagarlacreacidn; si se autorizalaintroduccién de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea valido envirtud de
lasleyes nacionalesdePI.

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

Incluir clausulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad en los contratos que se
firmen conempleados o con contratistas independientes. También debenincluirse clausu-
las de no competencia enlos contratos de empleo, pueslos empleados de hoy pueden ser
los competidores de mafiana.¥

Adoptar politicas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones
de los empleados: en este tipo de politicas o reglamentaciones deben figurar, entre otras
cuestiones, las categorias de las invenciones que se correspondan con el campo de activi-
dad delempleador; la obligacion del empleado inventor de notificar las invenciones al em-
pleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones;
los requisitos de confidencialidad y tramitacidn de patentes; laremuneracién que habra de
percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes con la
legislacidonnacional de aplicacién en materiade PI.

47 Considerarentodo casonoinfringirlaley de competenciaconlainclusionde cldusulas que puedantenerelobje-
to o efectoderestringirlacompetenciaenelmercado.
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» Serespecialmente prudentes enla 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-
pafia todosy 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 concesion de derechos sobre conoci-
mientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de lainvestigacién
y derechos sobre materiales fisicos que vayan a utilizarse en las actividades de investiga-
cién, como microorganismos u otros materiales bioldgicos, asicomo derechos de Pl sobre
cualquierinformacién de referencia que no sea de dominio publico. Todos estos aspectos
habran de considerarse estrictamente confidenciales.
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46. ;Cuales son los principales acuerdos
contractuales parala transferenciade
tecnologiay concesion de licencias?

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 cuestion. Hay varios métodosy disposi-
cionesjuridicas para transferir o adquirir tecnologia, incluidos los siguientes:

Venta o asignacion de los derechos de PI

Elprimermétodojuridico es laventa por el titular de todos sus derechos o de sus derechos ex-
clusivos sobre unainvencion patentada, marca o dibujosy modelosindustrialesylacomprade
estos derechos por otra persona fisica o entidad. Cuando se han transferido todos los dere-
chos exclusivos a tales activos de PI, sin ningunalimitacién de tiempo ni otras condiciones, por
el titular de lainvencion patentada u otro derecho de Pl a otra persona fisica o juridica, se dice
que hahabidouna asignacion de estos derechos.

Licencias

El segundo método juridico consiste enuna licencia; a saber, el titular de una invencién paten-
tada, marca o dibujos y modelos industriales da permiso a otra persona fisica o juridica para
llevar a cabo, en el pais por un periodo determinado, uno o mas de los “actos” abarcados por
los derechos exclusivoslicenciados en ese territorio. Cuando se da este permiso, se haconce-
dido una “licencia”. Puede recordarse que estos “actos” son la “fabricacion o utilizacion de un
producto queincluyelainvencidn,lafabricaciénde productos porunproceso que comprende
lainvencion, ola utilizacion del proceso que incluye lainvencion”.

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

Eltercerodelos tres métodosjuridicos principales de transferenciay adquisicién de tecnologiase
ocupadelos conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refieren en general a cono-
cimientos sobre la manera de hacer algo; los conocimientos adquiridos en una determinada es-
fera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante documentos,
fotografias, proyectosy tarjetas de computadora, entre otros medios. También pueden comuni-
carse deformaintangible. Unejemplo podriaserelactode uningeniero delaempresaproveedora
delos conocimientos técnicos que explica un proceso auningeniero de la parte receptora.
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Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos en un documento escri-
to separado del contrato delicencia. También es posibleincluir estas disposiciones enun con-
trato de licencia. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos figuran en
un escrito o documento separado o distinto, este escrito o documento se llama normalmente
“contrato sobre conocimientos técnicos”, o contrato de “know-how”.

Franquicias

La transferencia comercial de tecnologia también puede tenerlugarenrelaciéon con el sistema
de franquicias. Una franquicia es una disposicion comercial por la cual lareputacion, informa-
ciéntécnicay conocimientos de una parte se combinan conlainversion de otra parte 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 ostentageneralmente unamarca
registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene una decoracién (“look”) o disefio es-
pecialdellocal. Lalicenciaconcedida poreltitular para utilizarunamarca onombre se combina
generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan algu-
na forma determinada: informacion técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios
administrativosrelativos ala produccién, comercializacion, mantenimiento y administracion.

Venta e importacion de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

Una empresa mixta es una forma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos funda-
mentales de empresa mixta: las empresas mixtas patrimoniales y las empresas mixtas contractua-
les. Laempresamixtapatrimonial esun arreglo que crea una entidadjuridica separadaporacuerdo
de dos o0 mas partes. La empresa mixta contractual podria utilizarse cuando no se necesita esta-
blecer una entidad juridica separada o cuando no es posible hacerlo. Los acuerdos de licencias,
contratos de conocimientos técnicos u otros métodosjuridicos parala transferenciay adquisicién
comercial de tecnologia puedenintegrarse en cualquiera de estos tipos de empresas mixtas.

El proyecto “llave en mano”

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

Acuerdos sobre consultorias

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

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

Figuran a continuacién los temas tipicos de las negociaciones que desembocan enla concer-
tacién de un contrato de licenciay que requieren una atencién especial en laredaccién de sus
disposiciones. Estas disposiciones se exponen desde el punto de vista de la concesidn de li-
cencias de patentes, pero sonvalidas también para otras formas de Pl, como las marcas regis-
tradas, los dibujos o disefiosindustriales, e incluso los derechos de autor.

Identificacion de las partes

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

Temau 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 invencion o invenciones incluidas en el producto o proceso, haciendo
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referencia ala patente o aplicacién de patente pertinente, describenlos conocimientos técni-
cos que se suministrany determinan los adelantos de una parte o de la otra, y las condiciones
engue una parte pondra estos adelantos a disposicidon de la otra.

Limitaciones de lalicencia y practicas anticompetitivas

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

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

Explotacion

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

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

Solucion de controversias

Las controversias y su solucion son cuestiones que deben tratarse en el contrato. Puede ser di-
ficilidentificar por adelantado los problemas que puede perjudicar a una parte durante el plazo
de validez del acuerdo de licencia. Sinembargo, no es tan dificil encontrar maneras para que las
controversias se traten cuando surjan. La solucidn de controversias también abarca dos aspec-
tos mas. El primero es el derecho nacional que debe regir el acuerdo. Esta es una cuestion que
debe negociarse, pero podria ser el derecho del pais del licenciante o del titular de la licencia
0, amenudo, el pais donde se esté realizando el acuerdo en su totalidad o la mayor parte de él,
porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede sur-
girunadisputa. El segundo aspecto es elmétodo adecuadoy el foro donde deben solucionarse

48 Vercomoreferencia, Articulo 36 delaLey 1630/2000 de Patentes de Invencidny el Articulo 40 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
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la controversia. Las partes pueden decidir silas disputas deben ser solucionadas por las partes,
quiza con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o por un juez. Lo importante es que
estas cuestiones, segun se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para que las
controversias se solucionen de modo rapido y facil. En cuanto al arbitraje y la mediacidn, pue-
de agregarse al contrato de licencia una clausula que designe el Centro de Arbitraje y Mediacién
de la OMPIl como el foro para solucionar las controversias. Hay mas informacién sobre mecanis-
mos alternativos de solucion de controversias, como el arbitraje y la mediacion, en la pregunta
70. Puede visitarse también el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediacién dela OMPlen http://
arbiter.wipo.int/center/index-es.html. Para nacionales y sobre todo las MIPYMES que contratan

con extranjeros, esrecomendable pactar que, ante cualquier controversia, las partes resolveran
taldisputabajo las leyes de Paraguay y ante los tribunales jurisdiccionales nacionales.

Duracion del contrato de licencia

La escalatemporal de un contrato de licencia—inicio, duraciény terminacion—ha de estar es-
tipulada en el contrato. Puede concederse enlicencia un derecho de Pl para un plazo maximo
devigencia(porejemplo, el plazo maximo en el caso de patentes es generalmente de 20 afios).
También pueden concertarse acuerdos de concesidon de licenciamas cortosy las partes pue-
denreservarse el derecho de finalizar el contrato si ocurrenlas circunstancias especificadas.

48. ;Cuales sonlas ventajas y las desventajas
delaslicencias?

Las empresas que poseen derechos sobre patentes, conocimientos técnicos u otros activos de
propiedad intelectual, pero que no puedan o no deseen estar involucradas en la fabricacion de
productos podrianaprovecharlaconcesiéndelicencias sobre esosactivosvaliéndose deuname-
jor capacidad de fabricacion, unas redes de distribucion mas amplias, un mejor conocimiento del
mercadolocaly una mayor experiencia administrativa de otraempresa (el licenciatario). Ademas:

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

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

» Uncontratodelicenciapodriaserunmedio paraque ellicenciante obtengaderechos sobre
las mejoras, los conocimientos técnicosy los productos conexos que ellicenciatario ponga
apunto durante el periodo de duracion del contrato.
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»

»

»

Unalicencia puede serun medio de convertirauninfractoren 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
las regalias que se deriven de ellos, ademas de los ingresos que se obtengan de su explota-
cidonenlos productosy servicios que venda.

Losriesgos de laconcesion de licencias sonlos siguientes:

»

»

»

»

Ellicenciatario puede convertirse en competidor dellicenciante. De estamanera, puede “vam-
pirizar” o “canibalizar” las ventas del licenciante de manera que éste obtenga menos ingresos
de regalias que las pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor. El
licenciatario puede tener ventaja sobre el licenciante o acceder mas rapidamente al mercado
puesto que puede tenerunos costos de puesta a punto del producto masreducidos.

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

El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como
fuente deingresos. Estadependenciaes alin mayorenelcaso delaslicencias exclusivas en
las que eldesempenoineficazdellicenciatario 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 la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfa-
cerallicenciatario.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

Existenvariasmaneras mediante las que elacuerdo delicencia puede ofrecerallicenciantey al

licenciatario la posibilidad de aumentarlosingresosy los beneficios e incrementarla cuotade

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

» Es posible que las pequehas empresas carezcan de los recursos necesarios para llevar a
cabolas actividades de investigaciony desarrollo que son necesarias para suministrar nue-
vos productos o productos de mayor calidad. Gracias alos acuerdos delicencialasempre-
sastienenacceso aavances técnicos que de otra manera resultarian dificiles de obtener.

» Lalicenciatambién puede ser necesaria para mantener e incrementar una posiciéon que ya
estabienestablecidaenelmercado perogueresultaamenazadapornuevosdisefiosomé-
todos de produccion. Los costos que entrafa estar al tanto de los Ultimos avances y ten-
dencias puedenresultarenormesy 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 comercializacion.

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 parasatisfacerlas necesidades dellicenciatario;

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

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

La concesidn de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciante y al
licenciatario encaso de que los organismos de control gubernamental consideren que es perjudi-
cial paralalibre competencia o que se trata de un caso de connivencia desleal. Ademas, las licen-
cias son bastante complejasy, siun abogado especializado en propiedad intelectual no estudiay
examina atentamente todaslas cldusulas sustanciales, puedenresultar perjudiciales. No obstante,
si se preparan por adelantado y se cuenta con asesoramiento juridico, las licencias de propiedad
intelectual sonuninstrumento empresarial fundamental que puede beneficiaraambas partes.
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49. ;Qué ventajas y desventajas tiene
participar en una empresa mixta conotra
empresa?

Empresas mixtas (o “joint ventures™)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio Util y necesario para incursionar en nuevos

mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas

pueden ser el Unico medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas mixtas

los participantes suelen tomar posiciones claras en relacién con el capital social. El volumen

de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele serimportante esta-

blecer lineas claras de control de gestion sobre las decisiones para que los resultados sean

buenos.Unaformainferior de participacién, que puede o no puedeincluirla participacidnenel

capital social, sonlas alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden atenerun porcentaje

de fracasosrelativamente elevado. Sinembargo, ofrecen algunas ventajas especificas.

Ventajas de las empresas mixtas

»

»

»

»

»

»

Las empresas mixtas permiten alas empresas componentes compartirtecnologiay activos de
Plcomplementarios parala produccidny comercializacidn de bienesy servicios innovadores.

Para organizaciones mas pequefas con capacidades insuficientes de financiacion o de
gestion especializada, el sistema de las empresas mixtas puede resultar ser un medio efi-
caz de obtener los recursos necesarios para entrar en un nuevo mercado. Esto puede ser
especialmente cierto enrelacion con mercados en donde los contactos locales, el acceso
aladistribuciény los motivos politicos pueden convertir el sistema de empresas mixtas en
la solucion preferida oincluso obligada por motivos juridicos.

Las empresas mixtas puedenutilizarse parareducirlafriccion politicay mejorarla aceptabi-
lidadlocal o nacional delaempresa.

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

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 unirse a empresas lideres de la
industrianacional.

Ha aumentado la creacién de empresas y alianzas temporales de consorcio, cuyo objetivo
es ejecutar determinados proyectos que se consideran demasiado grandes para que pue-
dan atacarlos las empresas por separado (por ejemplo, iniciativas de defensaimportantes,
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»

participacion en licitaciones de proyectos de obras publicas, nuevas iniciativas tecnologi-
cas mundiales).

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

Desventajas de las empresas mixtas

»

»

»

»

»

Un problema importante es que es muy dificil integrar las empresas mixtas en una estrate-
giamundial 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
favorde 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, y elvolumeny medios de pago delos beneficios transferibles.

Otro problema se plantea cuando los objetivos de los asociados son o acaban siendo, in-
compatibles. Por ejemplo, laempresa multinacional puede tener una actitud muy diferente
ante elriesgo que suasociadolocal,y puede estardispuestaaaceptarpérdidasacortopla-
ZO 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 participantes
cambien alo largo del tiempo, especialmente cuando puede presentarse la alternativa de
establecerfiliales de propiedad plenaalasempresas multinacionales conaccesoalmerca-
do delaempresamixta.

Se planteanproblemasenrelaciénconlaestructuradelaadministraciény el personaldelas
empresas mixtas.

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

50. ;Como se pagan los derechos de
propiedad intelectual enlos acuerdos de
concesion de licencias?

El

“precio” o “costo” de la adquisicidn de propiedad intelectual depende de determinados

factores, entre ellos el caractery duracion de los derechos de propiedad intelectual, y la tec-

nologiay poderrelativo de negociacién de las partes. El futuro transferidor realiza una valora-

//103//



La clave parala Propiedad Intelectual

cioncuidadosaenfuncidndelvalorodelatecnologiaodelanecesidad que setiene deella, de
las tecnologias alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnoldgicoy de la
producciény rentabilidad probables de la tecnologia que puede transferirse. El posible trans-
feridortambién realiza proyecciones especificas sobre la producciényla consiguiente fuente
deingresos procedentes de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnologia.

Elposible receptor de latransferencia evallalos pagos totales que debera efectuar para con-
seguir una determinada tecnologiay los futuros progresos de esta tecnologia, y los compara
con la rentabilidad de la empresa a lo largo de un determinado periodo. El receptor también
evallaestospagosenrelacionconlos costosdelatecnologiaoconlospagosalternativosrea-
lizados portransacciones semejantes. Véase masinformacién sobre lavaloracién de los dere-
chos de propiedadintelectual enlapregunta73.

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

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

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

» Tasas:remuneracién porserviciosy asistencia prestados porexpertos técnicos o profesio-
nales, fijadaenunimporte determinadoy calculada por persona o por periodo de servicio.

Estas formas de remuneracién pueden combinarse en un determinado acuerdo de concesién
de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnologia. En algunos casos, la
suma global puede sustituir completamente el sistema de regalias, mientras que en otros ca-
sos podrian combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de lalicencia o receptor de la
tecnologiapuede preferirhacerunpago globalenlugarde unaformauotraderegalia. Enotros
casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnologia la oportunidad de
pagarregalias porunidades de produccion enlugar de hacerlo porventas. Las tasas porservi-
ciosy asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o
negociarse amedida que se prestanlos servicios.

51. ;Qué es una franquicia?*’

La franquicia puede considerarse como un arreglo en el que una persona (el franquiciador o
franquiciante) que ha preparado un sistema para llevar a cabo un determinado negocio, per-
mite a otra persona (franquiciado o franquiciatario) utilizar este sistema de conformidad con

4 Paramasinformacidn sobre franquicias, y sumanejo en Paraguay, verla publicacion “Enbuena compaiiia - La
gestiondelos aspectosde propiedadintelectual delos contratos de franquicia” adaptadaal contexto local.
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las prescripciones del franquiciador, a cambio de una remuneracion. La relacidn es continua,
porque eltitulardelafranquicia actua de conformidad conlasnormasy practicas establecidas
por el franquiciadory vigiladas porély con su asistenciay apoyo continuo.

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

Enesencia, mediante lafranquicia se conceden enlicencia derechos de propiedad intelectual
junto conunmodelo consagrado de actividad comercial. Para el franquiciador (o franquician-
te), brindala posibilidad de acelerar la expansién de sunegocio, y para el franquiciado (o fran-
quiciatario), un mejor rédito de la inversidén y con menos riesgo que en otras condiciones, es
decir, sinlaventaja que significa estarrespaldado poruna marca de solido prestigio.

EnParaguay, el contrato de franquiciano se encuentra expresamenteregulado porunalegisla-
cionespecifica. Es decir, los contratos de franquicia no cuentan conun marco legal especifico
que los defina o regule de manera particular. Las franquicias se enmarcan, enlineas generales,
bajo el grupo de contratos llamados “innominados”, donde las partes tienen libertad de reglar
sus derechosy obligaciones de acuerdo conlavoluntad de las mismas.5° Sinembargo, si exis-
te normativa nacional relevante al sistema de franquicias, como las leyes de propiedad inte-
lectual, de derecho societario y/o comercial, laboral, competencia, entre otras que pueden
ser aplicables a este tipo de negocios, brindando un marco regulatorio general para quienes
deseenoperarbajo talesquema.

Las caracteristicas tipicas de unarelacion de franquicia sonlas siguientes:

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

» Una relacion interactiva continua. La relacién es continua, y comprende ventas multiples
delproducto enfranquicia(uofertas de servicios de franquicia) durante un periodo de tiem-
poenelcualelfranquiciadorprestaraasistenciacontinua altitulardelafranquiciaparaesta-
blecer, mantenery promoverlaunidad de franquicia. Esto comprende la actualizacion dela
informacion pertinente a medida que el franquiciador desarrolla técnicas nuevas y mejores

50 Ver,informacion adicional sobre elmarco legal de las franquicias en Paraguay, Seccion1l, “Legislacidon aplicable a
lasfranquicias’,vernota 46.
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paraelfuncionamiento delaunidad de franquicia. El titular de lafranquicia, por su parte, tie-
ne la obligacién continua de pagar derechos al franquiciador por la utilizacién del sistema
concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestacion de servicios
continuos de gestion.

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

Laconcesiéndelalicencia de unamarcaregistrada es generalmente una condicion basica del
acuerdo de franquicia. Enlos acuerdos de franquicia, el grado de control del titular de lamarca
registrada es generalmente superioral de los acuerdos normales de concesion delicencias de
marcasregistradas.

52. ;Qué es un acuerdo de no divulgacion?

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

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

Acuerdos de no divulgacion

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

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

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

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

Cuando utilizar un acuerdo de no divulgacion

Lasempresasnodeberianhaceruso excesivo delos acuerdos de no divulgacién. Sino cabe mas
remedio que comunicarun secreto, debera decirse lo minimo indispensable paralograr el obje-
tivo comercial; en ocasiones alcanzara un esbozo, aunque para una evaluacion técnica deberan
forzosamente transmitirse los detalles de los conocimientos técnicos que hay que examinar.

Aveces, enunacuerdo de no divulgacion se fijaun plazo—porejemplo, un afio—durante el cual
lainformacidn que se divulgue quedara al amparo del acuerdo. Ello resulta Util paralos acuer-
dos técnicos complejos, como las empresas mixtas (joint ventures), aunque para esa clase de
empresas seranecesariounacuerdoindependiente.

Asimismo, es importante escoger con cuidado al receptor de lainformacion. ;Esta seguro de
gue podra mantenerla promesa de confidencialidad?

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

Los acuerdos reciprocos de no divulgacion

Aveceslainformaciénfluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamentein-
formacidén confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta o joint ven-
ture. El acuerdo de no divulgacion refiejard entonces con claridad este arreglo especificando
lainformacion confidencial que estd compartiendo cada parte.
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53. ;Cuales sonlos elementos esenciales de
las licencias de marcas?

Laslicenciasde marcas sonunfendmeno de origenrelativamentereciente enlahistoriade las mar-
cas. Lafuncionoriginal de unamarcaeraindicar el origen comercial, y las mercancias procedentes
de unafuente que no fuese el titular de lamarca no podian llevarlamarca dellicenciante sinincurrir
enengaino. Dehecho, sise concediaunalicenciade marcaellicenciante corriaelriesgode quesele
acusaradenousarlamarcayde que sele cancelaralamarca. El ejercicio del control de calidad por
unlicenciante sobre los productos que llevaban su marca vendidos por el licenciatario hizo pensar
que este control erauna manera de que el titular evitarala cancelacion delamarca.

La mayoria de las disposiciones sobre usuarios registrados requieren que las partes en la licencia
sometan sus acuerdos al registrador, quienlos escruta para asegurarse del caractery amplitud de
los controles de calidad que ejerceranlos licenciantes. El registrador debe garantizar que el regis-
tro de estos acuerdos concuerde con el interés nacional, y denegara el registro de acuerdos que
al parecer facilitan el trafico de marcas. Sin embargo, debe sefalarse que el registro se ha consi-
derado como un elemento no esencial para que la concesién de una licencia de marca sea valida.
Las disposiciones de registro se han calificado de permisivas y no obligatorias. Puede evitarse la
cancelacién si el licenciante mantiene el control sobre la calidad de los productos concedidos en
licenciay ellicenciatario se considera que mantiene unarelacién conlos productos enlicencia.

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

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

» Numero de titulares de licencia. Serd importante para el licenciatario saber cuantos licen-
ciatarios mas se asignaran al servicio del territorio de licencia. También serdimportante que
el licenciatario sepa ddonde estaran asignadas las demas licencias para asegurarse de que
susrivales se asignanen condiciones comparables.

» Control de calidad. Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo registrado de usuario
hay unadisposicionestipulando que ellicenciatario no utilizardlas marcas en productos que
no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciante. Las disposiciones sobre el con-
trol de calidad estipularan que el licenciatario recibird confidencialmente todas las especi-
ficaciones, datos y conocimientos técnicos del licenciante para poder cumplir las normas
prescritas de calidad. Lavigilancia de esta cldusula obligara normalmente al mismo a enviar
productos de muestra al licenciante y a permitir inspecciones de la fabrica y almacenes y
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de los métodos de produccién, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los
productos acabados. El acuerdo permitira eliminar los productos que no cumplanlanorma
de calidad, enelcasode quenollevenlamarcaregistrada.

» Comercializacion. La licencia designara el territorio en el que se utilizara la marca. La licen-
cia contendra generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designa-
do, asicomo disposiciones paraque el licenciante se mantenga fuera del territorio de licen-
cia. Elmaterial publicitario utilizado por el titular de la licencia puede precisar la aprobacion
dellicenciante.

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

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

54. ;Como puedo conceder en licencia obras
protegidas porlos derechos de autor?

En el caso de los contratos de publicacién (el cual, como tal, no se encuentra regulado en la
norma paraguaya, sino mas bien el contrato de edicién, que entre los puntos a acordar se en-
cuentralorelacionado alapublicacidnde laobra), el titular del derecho de autor no necesitani
generalmente desea perder los derechos de autor, nitampoco el derecho de controlar la pu-
blicacién de la obra. En algunas leyes sobre derechos de autor, que consideran los derechos
patrimoniales de autor inseparables de los derechos morales, puede incluso no ser posible
asignar el derecho del autor de publicar la obra (no es el caso en Paraguay). El titular del de-
recho de autor, al concertar un contrato de publicacidn, se limita generalmente a restringir el
ejercicio del derecho ala obra que debe publicarse, y lorestringe en la medida necesaria para
gue el editor pueda utilizar la obra. Almismo tiempo, la titularidad de los derechos de autorno
cambia, sino que sigue en poder del autor o demas titulares del derecho de autor.

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

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

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

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

Enelcasodeunalicenciaparapublicarlaobratraducida, debe especificarse elidioma (o idio-
mas) de la edicion (o ediciones) autorizadas. Vale aclarar que la traducciénrepresenta una pro-
teccién distinta, como obra derivada, que también se encuentra definida enlaley: "Obra deri-
vada: labasadaen otraya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria
ydelarespectivaautorizacion, y cuya originalidadradicaenlaadaptacion o transformaciénde
la obra preexistente, o enlos elementos creativos de su traduccién a unidioma distinto; ...". Asi
también, el articulo 5 se refiere alas traducciones: "Sin perjuicio de los derechos que subsistan
sobre la obra originariay de la correspondiente autorizacion, seran también objeto de protec-
cionlas traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras preexistentes”.

Afin de promover la difusién de la obra publicada, y conrelacién a una posible explotacién fu-
turade lapublicacion objeto de contrato, el titular de lalicencia puede adquirir también deter-
minados derechos llamados derechos conexos. Estos derechos tienen por objeto reproducir
o comunicar al publico, o dar licencia para reproducir o comunicar al publico, la obra (o su tra-
duccién)enformas especificadas distintas de las de la edicion normal comercial.

Estos derechos conexos pueden abarcar por ejemplo lo siguiente: el derecho de publicacién
previa o consiguiente enlaprensa de uno o mas extractos delaobra; derechos seriales - el de-
rechodepublicartodalaobraopartesdeellaenunaomasediciones deunperiddico orevista,
antes o después de publicarla obra en la edicién normal comercial; el derecho de leer extrac-
tos de la obra en emisiones sonoras o de television; el derecho de incluir la obra publicada o
partedeellaenunaantologia; elderecho de adaptarla obraparaeditarlacomo libro de bolsillo
o en ediciones de clubes de libro después de la edicion comercial normal. Los editores a me-
nudo piden al licenciante que, en el marco de los derechos conexos, les conceda también el
derecho de conceder en licencia la reproducciéon de la obra publicada mediante microfilmes
u otras reproducciones reprograficas, para fines que superen los limites de la utilizacidn leal
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permitida porlaley. El editor puede también pedir el derecho de concederenlicencia el alma-
cenamiento delaobraenunacomputadoraaccesible al publico. Tambiénlos editores pueden
pedir al titular de la licencia que les autorice a conceder enlicenciala reproduccion de la obra
en forma de grabaciones sonoras. Aveces se pide también el derecho de conceder enlicen-
cialareproduccién en filminas. Todos estos tipos de reproduccién por medio de la tecnologia
modernasellamanamenudo enlos contratos contemporaneos de publicaciéon “reproduccion
mecanica” de la obra, y los correspondientes derechos “derechos de reproduccién mecani-
ca’. Este término no debe confundirse conlanocion de “derecho musical mecénico” que es el
derecho dereproduciruna obra musical en forma de grabacién sonora.

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

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

Enrelacionconlatraduccién de obras se acuerda generalmente que “el editorrecibirdunatra-
duccioén precisay fielhecha asu costa. Eltitulo de latraduccion esta sujeto ala aprobacién por
escrito del licenciante de los derechos de autor. Si se solicita, el texto definitivo de la traduc-
cionse someterd también alaaprobacidondellicenciante”.

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

En relacién con la distribucion de los ejemplares publicados, definida en la legislacion para-
guaya como la "puesta a disposicion del publico el original o una o mas copias delaobraouna
imagen permanente o temporaria de la obra, inclusive la divulgacidn mediante su venta, alqui-
ler, transmisiones o de cualquier otra forma conocida o por conocerse", amenudo se estipula
que “el editorrealizardunapromocidn eficiente delaobraacargo suyo”. Enloscasosenlos que
la licencia no se ha limitado a una sola edicién, se aflade a menudo que “el editor se ocupara
de que el libro esté continuamente disponible y de que las nuevas ediciones se impriman a su
debido tiempo, afinde satisfacerlademandareal”.
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55. {Cuales son los elementos esenciales de
un plan de negocios para exportar?

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

Unplande negocios ayudara a:

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

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

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

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

Planes internacionales de negocios

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

» ldentificar mercados objetivos y entender al cliente: Analizar en qué paises o regiones hay
demanda para sus productos o servicios. Considerar factores como cultura, competencia,
poderadquisitivoyregulaciones. Ademas, se debe entenderlas necesidades, preferencias
y hébitos de consumo del publico en el mercado objetivo.

» Entenderla documentaciony requisitos legales: Cumplir con la normativa de exportacion
ensu paisy lasregulaciones de importacion del pais de destino (certificaciones, etiqueta-
do, normas técnicas, etc.).

» Posible adaptacion del producto: Adecuar el empaque, etiquetado y caracteristicas del
producto segun el mercado destino.

» Establecer la estrategia de logistica: Seleccionar socios confiables, elegir transportistasy
agentes de aduanas experimentados en exportacidn, asicomo analizarlos costos de trans-
portey evaluarlas distintas modalidades (maritimo, terrestre, aéreo).

» Construir redes: Participar en ferias y misiones comerciales a fin de conectar con clientes,
distribuidoresy potenciales socios internacionales.

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

EnelsigloXXIl, lasempresas exitosas se construirdn sobreideas originalesy creatividad innova-
dora. Proteger estos activos frente a divulgaciones no autorizadas o el uso indebido por parte
de la competencia es clave para mantener una ventaja competitiva en el mercado. Ademas,
para impulsar un negocio es esencial contar con recursos estratégicos, como una sélida red
de contactosy acceso a financiamiento. El sistema de proteccidn de la propiedad intelectual
representaunaherramienta esencial para:

» Manteneralejados alos competidores sin escripulos;

» Establecer relaciones contractuales con empleados, consultores, proveedores, subcon-
tratistas, socios comercialesy clientes que protejan las ideas e innovaciones que surjan de
talrelacion;

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

» Existe unademanda parasuproducto enelmercado;
» Suproducto es superioralos productos de lacompetencia, silos hay;

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

Lamayoriadelos empresarios aseguran que el producto que ofrecen esinnovador, Unico o su-
perior alo que ofrecen sus competidores. ;Pero es acaso cierto? Siusted cree que lo es, ten-
dra que demostrarlo y una patente (o los resultados de una busqueda de patentes fiable) o la
seguridad de tener la marca registrada puede ofrecer la mejor prueba de que suidea es una
novedad con potencial.

Elnombre comercial,las marcasylos nombres de dominio pueden sertambién elementos fun-
damentales que diferencian un producto de los de la competencia. Por consiguiente, es im-
portante elegir cuidadosamente el nombre comercial, la marca o marcas y el nombre o nom-
bres de dominioy exponerenelplande negocioslas medidas adoptadas pararegistrarlos.

Asimismo, los inversores iniciales querran asegurarse de que el producto alaventano se basa,
sin autorizacién alguna, en secretos comerciales, material protegido por derecho de autor,
patentes u otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otras empresas, dado
que esto podria provocar laruina de su propio negocio en costosas actuaciones judiciales. En
algunos sectores de alta tecnologia, el riesgo de violar los derechos de propiedad intelectual
de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversores pueden mostrarse reacios
atomareseriesgo,amenos que usted pueda demostrarles que no correntalriesgo (por ejem-
plo, mediante una busqueda de patentes o de marcas).

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

En resumen, sila propiedad intelectual es un activo importante para su negocio, es decir, si su
empresa posee patentes o tecnologias patentables, dibujos o modelos industriales, secretos
comerciales, marcas registradas, o si usted es el titular de los derechos patrimoniales sobre una
obra protegida por derecho de autor, estos constituyen elementos claves de su plan de nego-
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cios. Al evaluar los activos de la compafia y las oportunidades comerciales, hay que exponer
tanto los activos tangibles (fabricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles, 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 gestidon de sus activos de propiedad intelectual sera sin
dudadeterminante para convenceralosinversores del potencial que ofrece suempresa.

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

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

Sibienhay algunas empresas que hanincorporado sistemasy procedimientos complejos para
identificar, protegery gestionarlos activos de Pl a medida que se van creando, hay un nimero
sorprendentemente elevado de empresas que no lo han hecho. Algunas tienen sistemas para
gestionarlos derechos de Pl que puedenregistrarse (invenciones patentablesy marcas regis-
trables, por ejemplo), pero se encuentran con problemas cuando miembros del personal va-
liosos abandonan la empresa, llevdndose consigo conocimientos no documentados. Incluso
enlasempresas que son “conscientes dela Pl”, es preciso revisar conregularidad los sistemas
y capacitar o recordar al personal como puede sacar el maximo beneficio de los activos de Pl
que detentalaempresa. Enuna auditoria de la Pl se puedenincluirlos siguientes elementos:

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

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

» Concesion de licencias. ;Esta obteniendo suempresa 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 porellaslaremuneracién apropiada?

» Ejercicio de los derechos. ;Sabe usted si alguien esté infringiendo sus derechos de PI?
¢Deberiausted adoptar medidas para detener o impedirlainfraccién?
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Diferentes tipos de auditoria de la Pl

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

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

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

» Elproceso de fusién, adquisicion o inversién comercial en otra empresa deberd centrarse
en la valoracion de los activos de esa empresa, incluida la estimacion del valor de sus de-
rechos de PI. Esto también es una consideracion importante para las empresas que estén
contemplandola posibilidad de vender activos de Pl esenciales.

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

Herramienta de la OMPI de Diagnéstico de la Propiedad Intelectual:5'

Laherramienta de diagndstico de Plle ayuda areconocer, de manera gratuita, los activos de
propiedadintelectual de suempresay genera automaticamente uninforme coninformacién
basica sobre como gestionardichos activos. Funciona como un cuestionario en dos eta-
pas: primero, una evaluacion previa con 10 preguntas simples sobre sunegocio, que permite
identificarlas dreas clave de interés. Luego, segun sus respuestas, el sistema genera pregun-
tas mas detalladas en10 secciones especificas. Al finalizar, se obtiene uninforme donde se
destacanlos aspectos de Plrelevantes parasuempresay brindarecomendaciones practicas
paraprotegery aprovecharestos activos. Estaherramienta esideal como una primera audi-
toriade Ply una guia para definiruna estrategia de Pl alineada conlos objetivos de suplande
negocios.

SThttps://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/
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58. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual en lainvestigacion de mercadoy
enla obtencion de informacion competitiva?

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

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 estainvestigacioninforman ala empresa sobre los mayores mercados existentes
para sus productos, los mercados de crecimiento mas rapido, las tendencias y perspectivas de
mercado, las condicionesy practicas delmercadoylas empresasy productos competitivos.

¢Como puede ayudarle la Pl durante suinvestigacion de mercado?

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

También deberian consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar sila marca que us-
ted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Descu-
brir que existe un conflicto puede influir mucho en su decision de introducirse en un mercado,
puede cambiar su estrategia de comercializaciény puede obligarle a utilizaruna marca diferente
paraese mercado. Notarquela DINAPIposee unaherramientade busqueday consultaonline de
denominaciones solicitadasy registradas, disponible en https://joaju.dinapi.gov.py/marcas. Se
pueden utilizar activamente las herramientas de busqueda de la DINAPI como parte del proceso
deinvestigacion de mercado. Ademas, es aconsejable buscar asesoramiento legal especializa-

do en Propiedad Intelectual para interpretar los resultados de las busquedas y para desarrollar
una estrategia de protecciénadecuadaenlos mercados de exportacion.
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59. ;Cuales son las diversas formas de
introducirse en un mercado de exportacion
y como contribuye a ello la propiedad
intelectual?

Seleccionarlaformade entraraunmercado determinado es unadelas decisiones mas criticas
gue debe adoptar un exportador puesto que tiene repercusiones importantes para muchas
cuestiones de comercializacioninternacional. Cuando se elige unaforma de entrada, el expor-
tador debera examinar las semejanzas entre el mercado nacional y el mercado al que destina
la exportacion, deberd averiguar qué servicios posventa se requieren, la documentaciony re-
quisitoslegales,los aranceles, laestrategia delogisticaylamejormodalidad de transporte, los
requisitos delplazo de entrega, lasensibilizacidonrespecto alas marcas, laproteccidonotorgada
alaPlylas ventajas competitivas. Hay dos opciones principales paraingresaraun mercado: la
exportaciondirectaylaexportacionindirecta.

Exportacidondirecta

Elfabricante o exportador se encarga de todo el proceso de exportacién, desde identificar al
cliente hastacobrarlos pagos. Laempresaquizds debacrearundepartamento de exportacion
independiente conlafinanciacion necesaria pararealizar esas actividades.

Lasventajas sonque laempresa:

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

» Desarrollaunarelacion mas estrecha con el comprador extranjero.

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

» Elexportador quizd se expongaaunriesgo mas directo.

UnaformaenlaquelasMIPYMES exportendirectamente es através delaformaciéndeuncon-
sorcio de exportacion. Los gobiernos suelen conceder beneficios especiales alos pequefios
exportadores que forman una asociacion de exportacion con otras MIPYMES. Este tipo de
arreglo puede serespecialmente ventajoso para exportadores sin experiencia.

El Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, con el objetivo de potenciar la capacidad
exportadoradelasMIPYMES nacionales, hadesarrollado tambiénuna serie de programas, ma-
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terialesy guias, incluyendo elreciente programa MiPYME COMPITE. Estos recursos se encuen-
trandisponibles enhttps://www.mipymes.gov.py/internacionalizacion/.

Asimismo, el Gobierno nacionalapoyaelacceso delas MIPYMES a mercadosinternacionales a
través del proyecto “Exporta Facil”. Este proyecto de “Integracién Comercial por envios pos-
tales para MIPYMES” propicialaformalizacidon e internacionalizaciéon de las mismas, a través de
la exportacion simplificada, utilizando la logistica postal, mediante un Sistema Web. Este ser-
vicio permite alas MIPYMES enviarpaquetes de hasta 20 kilogramos a cualquier parte delmun-
do atravésdelaDireccionNacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), el operador logistico
oficial designado.

Las empresasinteresadas pueden acceder al servicio a través de un sistema web de facil uso,
que agiliza el proceso de exportaciéon y reduce costos. Ademas, Exporta Facil ofrece tarifas
econdmicasy un proceso simplificado, lo que lo convierte en una alternativa logistica accesi-
ble paralas MIPYMES que buscan expandir su presencia en elmercado internacional.>?

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 enla producciénsintener que aprender todos los aspectos técnicosy
juridicos de laexportacion;y

» Sebeneficiadelaexperienciay competencia profesionales delintermediario.

Losinconvenientes son:

» Laposibilidad de perderel control sobre el producto a manos de unrepresentante;y

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

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

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

Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociacion entre la empresa exportadoray laem-
presaimportadora, que senegociaparaparticiparenalgunodelossiguienteselementos: capital,

*?Paramasinformaciény accederalosrecursosdisponibles, las Mipymes interesadas puedenvisitar el portal oficial
delprograma: https://www.mipymes.gov.py/exporta-facil/#:~:text=;Qué%20es%20EXPORTAFACIL% 3F,pos-
tal%2C%20mediante%20un%20Sistema%20Web.
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transferencia de tecnologia, inversion, producciony comercializacién. El contrato de asociacion
definira las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendicion de cuentas, la division de
beneficiosylos arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden distribuir los costos, mitigar
los riesgos, ofrecer conocimientos y pormenores sobre el mercado localy conseguiruningreso
facilenelmercado. Los paises en ocasiones tienenleyes que reglamentan las empresas mixtas.
Cabe destacar que en Paraguay ciertas relaciones comerciales con empresas extranjeras se ri-
genporlaley194/93 “Que Establece el Régimen Legal de las relaciones contractuales entre Fa-
bricantesy Firmas del Exterior y Personas domiciliadas en Paraguay”—también conocida como
Ley de Representacion, Agenciay Distribucion. Esta norma regula las relaciones de promocion,
venta o colocacion dentro del pais o de otra area determinada de productos o servicios, provei-
dos por fabricantes y firmas extranjeras por medio de representantes, agentes o distribuidores
domiciliados enla Republica. Ademas, fijalas pautas de las indemnizaciones que correspondan
conmotivo del cese, sinexpresidnde causa, de lasrelaciones contractuales.

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

Produccidnenotropais. Unaempresatalvez quierainstalarunaplantade fabricacionenunmer-
cado extranjero destinatario, para reducir el costo del transporte, evitar aranceles prohibitivos,
abaratarlos costoslaboralesylos costos delosinsumos o bien obtenerincentivos del Estado.

Lafranquiciacomo modelo de exportacidon de derechos de Pl
LamarcaJuanValdez® reconocidaanivelmundial,esunejemplo de éxito enfranqui-
cias regionales en Sudamérica. Creaday gestionada por la Federacién Nacional de
Cafeterosde Colombia (FNC), representano soloaunaempresa, sinoa548.000 fa-
milias caficultoras. Ademas, 18.000 caficultores son accionistas directos y reciben
ganancias adicionales a través de la apreciacion de las acciones individuales que
han comprado. Estorefuerza suidentidad como una marca colectiva, propiedad de
laasociacionde productores.
LafranquiciaJuanValdezhasolicitadoyregistradonumerosos activos de propiedad
intelectual a nivel nacional e internacional para proteger sumarcay fortalecer su es-
trategia comercial.

Entre sus principales activos de propiedad intelectual registrados en Paraguay se en-
cuentralamarca “JuanValdez”, laimagendelicdnico personaje que simboliza al produc-
torde café colombianoyladenominacién “Café de Colombia”. Ademas, Juan Valdezha
presentado solicitudes internacionales bajo el Sistema de Madrid para proteger estos
activos endiversos mercadosinternacionales.
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Los franquiciados de Juan Valdez reciben la autorizacion para utilizar la marca, el lo-
gotipo y la identidad visual distintiva de la franquicia. La empresa ofrece también
asistenciatécnicay comercial, asicomo acceso a productos exclusivos de lamarca,
lo que aseguralauniformidady calidad entodos suslocales.

Adicionalmente, Juan Valdez también protege secretos comerciales, como los co-
nocimientos técnicos, mediante la firma de acuerdos de confidencialidad, los cua-
les son ejecutados desde la primera etapa del proceso de seleccion de potenciales
franquiciados.

Gracias a esta solida estrategia de propiedad intelectual, Juan Valdez ha consoli-
dado su presencia en multiples mercados internacionales, combinando con éxito
la proteccion de sus activos de propiedad intelectual con el reconocimiento global
de sumarca. Ademas, proyecta unaimagen que evocalacalidady tradicién del café
colombiano, mientras mantiene una conexion genuina con sus raicesy productores.
Actualmente, Juan Valdez cuenta con 335 tiendas en Colombia, 133 tiendas interna-
cionalesy presenciaen 33 mercadosinternacionales.>?

60. ;Puede un comprador que haya adquirido
mis productos protegidos porlaPlenun
mercado extranjero reimportarlos y venderlos
en el mercado nacional? ;Puedo impedir esa
actividad? ;Como afecta eso mi estrategiade
exportaciony determinacion de precios?

Al elaborar su estrategia de exportacion o importacién, usted debera comprobar, preferible-
mente consultando a un profesional competente, siun comprador puede revenderlegalmen-
te, en otro pais, productos de su empresa protegidos por propiedad intelectual, sin tener que

53Informacion adicional sobre elmodelo de franquicia “Juan Valdez”, disponible en https://juanvaldez.com/?s=-
franquicia.
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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,
es decir, enotros mercados.

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

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Esimportante entender qué significa el “agotamiento” de los derechos de propiedad intelec-
tual. El “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad inte-
lectual. En términos generales, esto sucede cuando la empresa, o alguien con la autorizacion
de la misma, vende un producto protegido por Pl. Luego de esa primera venta, los derechos
sobre la explotacion comercial de ese producto se consideran “agotados”. Por eso, también
sele llamala “doctrina de la primera venta”. Esto significa que, salvo que la ley indique lo con-
trario, tal empresa ya no podra controlar niimpedir que terceros revendan, alquilen, presten o
usen comercialmente ese producto.

A modo de ejemplo, en Paraguay, los derechos de Pl suelen agotarse después de la primera
venta dentro del pais, lo que permite la reventa del producto sin restricciones adicionales del
titular del derecho de Pl. Esto también se aplicaria a situaciones donde un producto es expor-
tadoyvuelve almercadolocal: unavezque unproducto se vende legalmente en cualquier par-
te delmundo, el titular de lamarca no puede impedir sureimportaciény reventa en el pais.

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

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

Agotamiento internacional

Elconsensonoestanamplio alahorade determinaren qué medidalaventade unproducto pro-
tegido porlapropiedadintelectual en el extranjero agotalos derechos de propiedadintelectual
sobre ese producto. La cuestidon pasa a ser pertinente enlos casos de la denominada “importa-
cion paralela”. La importacion paralela es la importacion de productos fuera de los canales de
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distribucion negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido mediante
Pl. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexién
contractual conlaparte que efectialaimportacion paralela, aveces se describenlos productos
importados como “productos delmercado gris”,lo cualde hecho puedeinduciraengano, pues-
to que los productos como tales son originales; sélo que los canales de distribucion “paralelos”
no estan controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedadintelectual.

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

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcion del
concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importa-
cion. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar o
limitarla explotacion comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular
0 con su consentimiento, siempre que los productos sigan estando en el mercado nacional.
No obstante, el titular de los derechos de Pl (o su licenciatario autorizado) todavia podria opo-
nerse alaimportaciéon de productos originales comercializados en el extranjero, o exportados
del mercado nacional, sobre la base del derecho de importacion. En el caso del agotamiento
regional, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por
eltitularde los derechos o con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos
de propiedad intelectual sobre dichos productos, no sélo a escalanacional, sinoentodalare-
gidén. Ya no puede haber oposicidn a las importaciones paralelas dentro de la region sobre la
base de los derechos de PI, pero sipuede haberla en la frontera internacional de la regién con
paises exteriores a la misma. Si un pais aplica el concepto de agotamiento internacional, los
derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el
titular delos derechos o con su consentimiento en cualquierlugar del mundo.

El agotamiento 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 poblacidon. 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
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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 posicion de un pais respec-
to al agotamiento internacional y las importaciones paralelas puede por consiguiente reper-
cutir en la estrategia de exportacion y de determinacién de precios que usted adopte. Notar
que Paraguay sigue la doctrina que establece que el derecho de limitar tal comercializacion se
agotaconlaprimeraventa.

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

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

» Lo cercaque esté ellanzamiento del producto;

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

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

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

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

Si solicita la proteccion demasiado pronto

Solicitar la proteccion de patente en varios paises puede resultar oneroso y es importante no
iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastara mucho dinero en tasas de solici-
tud, costos de traduccion o de mantenimiento en una etapa innecesariamente temprana de la
comercializacion. Una forma de retrasar la necesidad de pagarlas tasas nacionales de solicitud,
los costos de traducciény de mantenimiento de patentes es utilizando el sistema de solicitudes
internacionales, llamado Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT). Véase enla pre-
gunta é63informacion sobre el PCT. Es importante sefalar que Paraguay no es miembro del PCT,
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porlo que este sistema no ofrece proteccidon de patentes en el pais. Para obtener dicha protec-
cién en Paraguay, es necesario presentar una solicitud individual ante la DINAPI. No obstante, el
PCTesunaherramienta muy Util para proteger patentes enlos paises que sison miembros, espe-
cialmente cuando estos constituyen mercados potenciales paralaexportacion.

Sisolicitala 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 Plque requierenregistro o concesién(como las 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, esperar demasiado tiempo puede signifi-
carque otrapersona, que haestado trabajando enelmismo problematécnicoyhaencontrado
unasolucionidéntica o semejante, puede solicitar proteccion paralamismainvencidénantesde
que ustedlo hagay obtenerlos derechos exclusivos. Del mismo modo, en el caso de las mar-
cas,sumarcaengeneralno podraregistrarse sise consideraidéntica o similaraunamarcapro-
tegida porotros.

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado infor-
macion sobre las caracteristicas técnicas innovadoras o estéticas de su producto, se consi-
derara en general que ya es demasiado tarde para obtener proteccidn. La invencién o el di-
bujo o modelo divulgados ya no cumplirdn los requisitos de novedad y, por consiguiente, no
mereceran la proteccion, a menos que lalegislacién prevea un plazo de gracia®®. Enel caso de
Paraguay, laLey de Patentes: “El estado de latécnicano comprendera lo que se hubiese divul-
gado dentro del afio que precede a la fecha de presentacion de la solicitud en Paraguay o, en
sucaso, dentro delaio que precede alafechadelasolicitud cuya prioridad se invocara, siem-
pre que tal divulgacidn hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el
propioinventor o sucausahabiente, o deunincumplimiento de contrato o actoilicito cometido
contra alguno de ellos". Es importante tener presente que esto no se aplica alas marcasy que
usted puede obtener la proteccién de una marca después de haberla utilizado en el mercado
(aunque en general es aconsejable registrarlas con bastante antelacién).

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando
ya ha solicitado la proteccién en el mercado nacional. Esto esta relacionado con lo que suele
denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre labase de la solicitud
ordinariade underecho de propiedad industrial presentada porun determinado solicitante en
unpais, elmismo solicitante, enun periodo de tiempo especificado (porejemplo, en Paraguay,

54Unanotable excepcidnsonlos Estados Unidos, que siguenlaregladel “primerinventor”y concedenlapatente a
quiendescubrid primerolainvencion.

55 Algunos paises prevénunplazo de gracia que permite alosinventores o disefiadores divulgar, publicar o expo-

nersuproducto protegido entre seisy 12 meses antes de presentarunasolicitud, sinque lainvencion o el dibujo o

modelo pierdasucaracterde novedad.

111277/



La clave parala Propiedad Intelectual

esteperiodoesé6 meses parasolicitudesde marcay12meses parapatentesdeinvencion) pue-
de solicitar la proteccidén en la mayoria de los demas paises. Estas solicitudes posteriores se
consideraran como si se hubieran presentado el mismo dia de la primera solicitud. Por consi-
guiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situacion prioritaria respecto a todas las
solicitudes relativas ala misma invencién o dibujo o modelo presentados después de lafecha
delaprimerasolicitud. 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 proteccidn envarios paises, pero también establece una fecha limite clara. Las ventajas
practicas consisten en que no se exige la presentacién de todas las solicitudes en el pais de
origen del solicitante y en otros paises al mismo tiempo, puesto que hay un periodo de 6 0 12
meses para decidir en qué paises se necesita proteccion. El solicitante puede aprovechar ese
periodo para organizar las medidas necesarias que aseguren la proteccion en los diferentes
paises deinterésy explorarlas posibilidades de comercializacién del nuevo producto. Porotro
lado, para poder obtener la proteccidn en otro pais el solicitante tiene que cumplir estricta-
mente 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 proteccién mediante patente
en otros paises es superior. Sinembargo, si se solicita la proteccidon 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 proteccion.

» Enelcasodelosdibujos o modelosindustriales, |la mayoria de los paises ofrece unplazo de
prioridad de seis meses desde lafecha de presentacion de la primera solicitud que pediala
proteccién de undibujo o modeloindustrial en otros paises.

» Enelcasodelas marcas,también se aplicaunplazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestion de elegirelmomento adecuado parala solicitud o registro también se plantea con los
derechos de autor enlos paises en que se dispone de registro. Al existir ventajas practicas consi-
derables para registrar los derechos de autor cuando exista esta opcidn (como en Paraguay), 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 protegidas mediante derechos de autor con una sociedad de gestion colec-
tiva (véase la pregunta 35). Si esto lo ha hecho en su propio pais, es probable que su organizacién
nacional de gestién colectivatengaacuerdos consus contrapartes de otros paises para garantizar
unadistribucién equitativa de lasregaliasrecabadas porlas obras de sus miembros protegidas por
derechosdeautor.
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62. ;Como proteger mis derechos de
propiedad intelectual en el extranjero?

Existen tres procedimientos alternativos para solicitar la proteccion de los derechos de Pl en
otros paises.s*

La via nacional

Unaposibilidad consiste en solicitar proteccion en cada pais por separado presentando una so-
licitud directamente a las oficinas nacionales de propiedad intelectual. Cada solicitud debera
traducirse enunidioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Algunos paises, como es
el caso en Paraguay, exigen que se contrate a un agente de propiedad industrial. Si aun se en-
cuentra en la fase de evaluar la viabilidad comercial de una invencién o si sigue explorando po-
tenciales mercados de exportacion ointerlocutores en materia de licencias, el proceso nacional
le resultara particularmente pesado y oneroso, especialmente si desea obtener proteccion en
un gran numero de paises. En dichos casos, los mecanismos que ofrecen los sistemas de pro-
tecciéninternacional administrados porla OMPI para las invenciones, las marcas y los dibujos o
modelosindustriales ofrecen una alternativa mas sencillay, porlo general, mas econdmica.

La viaregional

Algunos paises han establecido acuerdos regionales para obtener proteccién mediante pro-
piedad intelectual para toda una regién gracias a una Unica solicitud (no es el caso de Para-
guay). Entre las oficinas regionales de propiedadintelectual se incluyen:

» La Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad
intelectualdelos paises africanos de hablafrancesayportuguesaparalas patentes,los mo-
delosde utilidad, lasindicaciones geograficas, las marcas, los dibujos o modelos industria-
lesy derechos de autor): http://www.oapi.int/index.php/en/

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

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

» La Oficina Eurasiatica de Patentes (parala proteccion de patentes enpaises dela Comuni-
dad de Estados Independientes): www.eapo.org.

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

5 Los péarrafos que figuran a continuacion se refieren a patentes, marcasy dibujos o modelosindustriales. Para ob-
tenerinformaciénsobrelaprotecciondelos derechosde autoren el extranjero, véase lapregunta 66.
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» La Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) (paralas marcas de la UE
(MUE), los dibujosy modelos de laUnion Europearegistrados (DMUE), lasindicaciones geo-
graficas (IG) de productos artesanales e industriales y lacooperacién europea einternacio-
nalenelambito de la propiedadintelectual): https://euipo.europa.eu

» La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacidn de los Estados Arabes del Golfo
(parala proteccion de patentes en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait,
Omany Qatar): http://www.gccpo.org

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

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

» Registrointernacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid.

» Depdsitointernacional de dibujosy modelosindustriales establecido mediante el Arreglo de
LaHaya.

Cabe aclarar que Paraguay no se ha adherido a estos instrumentos.

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

¢Desea usted proteger suinvencion envarios paises? En ese caso, deberia considerarlas ven-
tajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, us-
ted puedesolicitarlaproteccion de patente parauna determinadainvencion simultaneamente
entodoslos paises que seanParte ContratanteenelPCT (158 Estadosenen2024). Comomen-
cionado mas arriba, Paraguay no es parte del PCT.
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Unaventajaimportante del PCT es que se dispone de 18 meses mas, es decirun total de 30 me-
ses, enlugardelos 12 meses que ofrece el derecho de prioridad, para decidir en qué paises de-
sea obtener proteccion. Durante este plazo adicional, los solicitantes pueden explorar las po-
sibilidades comerciales del producto en varios paises y decidir si es importante o conveniente
obtenerproteccidnenellos. De este modo se aplaza el pago de las tasas nacionales de solicitud
y delos costos de latraduccidn enlos correspondientes idiomas nacionales, lo cual ofrece alos
solicitantesun margen de maniobra de hasta 30 meses. Alalarga, habra que sufragarel costode
las traducciones adicionales, pero no hasta que hayan transcurrido 18 meses mas que los meses
previstos enun procedimiento que norecurra al PCT, y sélo si el solicitante sigue estando intere-
sado enesos paises. Siyanoleinteresan, se ahorraratodoslos costos posteriores.

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

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

» Elsolicitante presentaunaunicasolicitud dentro delafio de prioridad (es decir, dentro del perio-
dode12meses enque se presentod la solicitud nacional);

>

» Lasolicitud tiene efecto entodoslos Estados Contratantes del PCT;

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

~

» Elsolicitante ganatiempo para explorarlas posibilidades comerciales de suinvencion.

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

Si desea que su marca esté protegida en varios paises, pero la presentacion de solicitudes
por separado en cada pais es complicado y costoso, quizd desee presentaruna solicitud para
el registro internacional en virtud del Sistema de Madrid, regido por dos tratados: el Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Algunos paises son
parte en ambos tratados y otros solamente en uno de los dos. La ventaja principal del Sistema de
Madrid es que el duefio de la marca puede registrarla en uno o mas paises que son miembros del
sistema. El sistema esta administrado porla Oficina Internacional de la OMPI que mantiene el Re-
gistro Internacionaly publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Notar que Paraguay
no esParte contratante del Protocolo de Madrid, y portanto no participa de tal sistema. No obstan-
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te, el Sistema de Madrid es una herramienta util que permite reducir los tramites y gastos adminis-
trativos necesarios pararegistrary mantenerlas marcas enlos paises contratantes.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

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

Unamarcapuede serobjetode unasolicitudinternacional sdlo sise haregistradoya (o silasoli-
citudinternacional serige exclusivamente porel Protocolo, cuando se ha solicitado suregistro)
enlaoficinademarcasdelaparte contratante conla que el solicitante tienelarelacidnnecesa-
ria, denominada oficina de origen.

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

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

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

Como norma general, la proteccion de los dibujos 0 modelos industriales esta limitada al te-
rritorio del pais donde se solicitdé y concedid la proteccidn. Sise desea obtener proteccion en
varios paises deben efectuarse depdsitos nacionales separados y deben realizarse en cada
pais tramites distintos.

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

57 Ademas, envirtud del Protocolo, también puede presentaruna solicitud una persona que tengalanacionalidad, esté
domiciliada o poseaunestablecimiento comercialrealy efectivoenunestado Miembro que sea parte contratanteen

el Protocolo (como una organizacidnintergubernamental). Sibienenlaactualidad no hay ninguna organizacioninter-
gubernamentalmiembro delProtocolo, el Protocolo prevé que las oficinasregionales de Plsean miembros.
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» Ununico depdsito “internacional”;

» Enunsoloidioma(inglésofrancés);
» Pagandoununico conjunto de tasas;
» Enunadivisa;

» Presentando la solicitud en una oficina (ya sea directamente en la Oficina Internacional de
la OMPIl 0, endeterminadas circunstancias, através de la oficina nacional de un Estado con-
tratante).

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depdsito internacional goza, en cada uno de los
paisesinteresados que no haya denegado la proteccidn, de la misma proteccién que la legis-
lacion de ese pais concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que,
encircunstancias determinadas, una oficina nacional haya denegado expresamente la protec-
cion. El depdsito internacional es por lo tanto equivalente a un derecho nacional en cuanto al
alcance de su proteccidny al ejercicio de sus derechos. Almismo tiempo, el depdsitointerna-
cionalfacilitaelmantenimiento de la protecciéon: deberenovarse unudnico depodsito yrealizarse
un tramite sencillo pararegistrar cualquier cambio, por ejemplo, de titular o de direcciones.

Notar que Paraguay no es Parte contratante del Arreglo de la Haya, y por tanto no participa de
tal Sistema.

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

Elderecho de autorensimismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Unaobra
creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con
arreglo al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, las obras
literarias y artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad en los paises parte en ese Con-
venio (181paises al 2024, incluido Paraguay). Esto se aplicatambién a todoslos miembros dela
Organizacién Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protec-
cionde derecho de autorcomolo 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-
guirlos titulos de las obras. Este es el caso en Paraguay, donde los autores pueden solicitar el
registro de sus obras ante la Direccion General de Derecho de Autory Derechos Conexos, de-
pendiente de la DINAPI, con el fin de obtener un Certificado de Registro de las mismas. Este
registro sirve como prueba prima facie ante un tribunal en relacidn con controversias surgidas
sobrelos derechos de autor.
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67. ;Que puedo o debo hacer si descubro que
se estan violando mis derechos de propiedad
intelectual?

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

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

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

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

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

Cuando tengaunaideaclaradelos hechos, céntrese enlos costosy ventajas de surespuesta.
Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones quizad sea aconsejable actuarlo mas
répidamente posible enlugar de esperar demasiado tiempo.

Seindicanacontinuacion algunas de sus opciones:

» Tiene usted la opcidn de “ignorar” la violacidon de los derechos de Pl de su empresa sila
pérdida de ingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Si
la magnitud de lainfraccion es ya considerable, o lo sera pronto, debera descubrirlo antes
posible alos principales culpablesy ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metddica.
Es evidente que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamen-
te las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. También debe evaluar qué
posibilidades tiene de ganar el caso, la cuantia de laindemnizaciony los dafios y perjuicios
gue puederazonablemente esperar obtenerde la parteinfractora, a cuanto ascenderanlas
costas del abogado y si es probable que las recupere en el caso de que la decision final le
resulta favorable.

» Sitiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo,
un contrato de concesiéon de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una clausula
de arbitraje o de mediacion. Es prudente incluir una disposicién especial en los contratos
para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediacion, evitando de este modo
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onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solucién
de controversias, como el arbitraje o la mediacién, incluso sino hay una clausula indicativa
enelcontrato osinohaysiquieracontrato, siempre que ambas partes asilo convengan. Para
mayor informacion sobre el arbitraje olamediacion, 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 intimacion a cesar en la
practica” o simplemente “intimacion de cese de uso”) al presunto infractorinformandole de
la posible existencia de un conflicto entre los derechos de Pl y las actividades comercia-
les (identificando el area exacta del conflicto) y solicitando que cese tal actividad. Es muy
aconsejable solicitar la asistencia de un abogado al escribir tal carta, a fin de evitar proce-
dimientos judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma que no se ha
producido niesinminente ningunainfraccion. Este procedimiento suele resultareficazenel
casodeinfraccionesinvoluntarias ya que elinfractor, enla mayoria de los casos, interrumpe
sus actividades o se presta anegociarunacuerdo de concesiénde licencia.

» Si se enfrenta usted a una situacién de infraccion deliberada que incluya, en particular, la
falsificacion y la pirateria, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades en-
cargadas de hacerrespetarlaley afin de sorprender alinfractor en suslocales comerciales
e impedirlainfraccion, preservando las pruebas pertinentes enrelacion conla presuntain-
fraccién. Ademas, las autoridades judiciales competentes pueden obligaralinfractora que
le comunique laidentidad de terceras partes implicadas enla producciony distribucion de
los productos o servicios infractores, asicomo de sus redes de distribucién. Como medida
disuasoria eficaz de la infraccidn, 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 ningun tipo de compensacion.

» Puedeustediniciaracciones civiles. Engeneral, los tribunales ofrecenunavariedad de recur-
sos civiles paraindemnizar a los titulares de derechos de Pl afectados. Entre ellos se cuentan
danosy perjuicios, mandamientosjudiciales, mandatos parajustificar beneficios y mandatos
parague se entreguen los productosinfractores alos titulares de los derechos. Lalegislacion
en materia de Pl también puede contener disposiciones que impongan responsabilidad pe-
nalporlaproducciéno trato comercial de objetosinfractores. Laspenas porlaviolacidndelas
pertinentes disposiciones pueden serencarcelamiento y quiza tambiénuna multa.

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

¢Por qué deben ejercerse los derechos de P1?

Elprincipal objetivo de obtenerla proteccionde Ples permitirque suempresa cosechelosfru-
tos de susinvencionesy creaciones. Los derechos de Plde suempresa solamente devengaran
beneficios si pueden hacerse cumplir, de lo contrario, los infractores y falsificadores siempre
se aprovechardn de la falta de mecanismos de observancia efectivos para beneficiarse del
durotrabajo que usted harealizado. Amenudo, la simple amenaza de la observanciadelos de-
rechosbastaparadisuadiralos 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-
filos como la pérdida de reputacion;

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

¢Quién esresponsable de hacer cumplir los derechos de PI?

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

No obstante,incumbe alos gobiernos nacionales o estatales crearinstituciones que facilitenla
observanciadelos derechos de Pl. Los érganosjudicialesy, en algunos casos, administrativos
como las oficinas de Pl o las autoridades aduaneras son instituciones gubernamentales que
pueden tener que abordar casos de infraccién o de falsificacién. En Paraguay se encuentra la
Direccidn General de Observancia de la DINAPI que coadyuva alas autoridades competentes
(Unidad EspecializadaenlalLuchacontralos Delitos de Propiedad Intelectual del Ministerio Pu-
blico, Policia Nacional, Direccion Nacional de Aduanas) a identificary reprimir las falsificacio-
nesy lapirateria.

Cuando existenmedidas enlafronteraparaimpedirlaimportacion de productos de marcafal-
sificados o productos protegidos porelderecho de autorpirateados, las autoridades aduane-
ras desempenan una funcion principal en lo tocante a la observancia de los derechos de Pl en
la frontera o fronteras internacionales de su pais. De conformidad con las disposiciones de la
legislacidn aplicable, las autoridades aduaneras deben emprenderacciones porpropiainicia-
tiva, porsolicitud del titular del derecho, o ejecutar érdenes de los tribunales.
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69. ;Como pueden las autoridades aduaneras
ayudar a prevenir o impedir la violacion de mis
derechos de propiedad intelectual? ;Tengo
que notificarlo por adelantado?

Muchos paises, como es también el caso en Paraguay, hanintroducido medidas de aplicacion
en frontera, de conformidad con sus obligaciones envirtud de los Acuerdos dela OMC. Estas
medidas permiten alostitulares de marcasy de derechos de autory alos titulares delicencias,
pedirladetencidon de mercancias que se sospechahan sido pirateadasy falsificadas, mientras
estan sometidas al control de las autoridades aduaneras.

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

El titular de los derechos puede pedir la asistencia de las autoridades registrando sus marcas
antelaAduana, luego de pagarunadeterminadatasa. Cuandolas autoridades aduanerasreci-
benun aviso pueden detener copias no autorizadas de mercancias de marca o de mercancias
sujetas alaproteccion delos derechos de autor.

En Paraguay, el Registro de Marcas en Aduanas es una herramienta implementada por la
DirecciénNacionalde Aduanas (DNA), segunlo establecido enlaResolucion DNAN®130/2010,
a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas durante las
operaciones de importaciony exportacion. Este registro permite a los titulares de marcas re-
gistradas en Paraguay solicitar la intervencién de la DNA en caso de que se detecten posibles
infracciones enlas fronteras.

Pararegistraruna marca en Aduanas, el titular debe presentar una solicitud ante laDNA acom-
pafada de la documentacién necesaria, como el certificado de registro de la marca emitido
porla DINAPI, datos del titular o surepresentante legal, y una descripcién detallada de los pro-
ductos amparados porlamarca. Elregistro tiene unavigencia especificay debe renovarse pe-
riédicamente para mantener suvalidez.

El control en frontera funciona mediante inspecciones realizadas por la DNA, establecido por
la Resoluciéon DNA N° 271/2010 busca identificar mercancias que utilicen marcas registradas
sin autorizacion. Si se detectan productos sospechosos de infraccion, la DNA puede proce-
der aretenerlos temporalmente y notificar al titular de la marca, quien tiene la posibilidad de
presentar pruebasdelainfraccidony solicitarmedidaslegales adicionales, comolaincautacion
definitivade los productos.
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LaprotecciondelaPlesuntemacomplejo, porlo que quiza desee usted considerarla posibili-
dad de obtenerasesoramiento especializado de abogados de Pl, antes de presentarun aviso.

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

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

En muchos casos, entablar un litigio en un tribunal que sea competente para juzgar su caso,
resultaria el modo mas oneroso de hacer frente a una infraccion, especialmente cuando los
derechos de propiedad intelectual de suempresa hayan sido infringidos por varios “competi-
dores” enlamisma o endistintasjurisdicciones. Endicho caso, suempresa debera hacervaler
sus derechos endistintos lugaresy ante distintos tribunales. Porello, es prudente considerarla
posibilidad de que surja una controversia y prever medios para su solucion en el momento de
redactar el contrato original. Deberia considerarse la posibilidad de utilizar un mecanismo al-
ternativo de solucidon de controversias - normalmente el arbitraje o la mediacién - que puede
sermenos costosoy mas expeditivo que un pleito ante los tribunales. La remision al arbitraje y
lamediacion se realiza por acuerdo entre las partes.

En algunas jurisdicciones, tales mecanismos alternativos de resolucién de controversias se en-
cuentranestablecidos porley. Porejemplo, enParaguay, el arbitraje y lamediacidn sonobjeto de
laLey N°1879 de Arbitraje y Mediacion.® Asimismo, institucioneslocales como el Centro de Arbi-
trajey Mediacién Paraguay (CAMP), dependiente dela Camara Nacionalde Comercioy Servicios
de Paraguay (CNCSP), o el Centro Latinoamericano de Arbitraje y Mediacion (LATCAM) proveen
servicios deresolucion alternativa de conflictos tanto a nivel nacional como internacional. Cabe
destacarquelaDINAPIcuentaconunaDirecciénde Mediaciény Conciliacién, dependiente dela
Direccidon General de Observancia, mediante la cual los usuarios pueden acceder a este servicio
de solucion alternativa de controversias. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/observancia-2/
mediacionyconciliacion/aprender-2/

El arbitraje tiene en general la ventaja de serun procedimiento menos oficial que un tribunal, y
un dictamen arbitral se puede aplicarinternacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de
lamediacién es que las partes conservan el control del proceso de solucidon de controversias.
Ademas, la mediacion ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas
relaciones comerciales con una empresa con la que su empresa puede desear colaborar en
el futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisidn a las partes y por lo tan-
to la mediacién no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la
mediaciény el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediacién, un

58 Ver, LeyN©°1879 de Arbitraje y Mediacién, https://baselegal.com.py/docs/90075b67-4fdf-11e9-ac?1-
525400c761ca
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preludio menos oneroso al litigio ante los tribunales. Resultaria conveniente que su empresa,
como parte de su estrategia comercial, incorporase las clausulas apropiadas en los acuerdos
pertinentes dando asila posibilidad de solucionar las controversias en materia de propiedad
intelectual en primera (y, de ser posible, Unica) instancia mediante lamediacion o el arbitraje.

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI**

ElCentro de Arbitraje y Mediacidon de la OMPl es tambiénuna delasinstituciones alas que pue-
de recurrirse pidiendo asistencia para solucionar una controversia sobre la Pl sin recurrir a un
proceso ante los tribunales. El centro presta todo un conjunto de servicios para una solucion
eficaz en funciéon de los costos de las controversias comerciales entre empresas privadas, in-
cluidaslas MIPYMES.

El Centro de Arbitraje y Mediacion facilita los acuerdos entre las partes ofreciendo cldusulas
recomendadas de contrato para solucionar futuras controversias dentro de un determinado

contrato; véase https://www.wipo.int/amc/es/ Las clausulas de la OMPI pueden encontrar-
se en una amplia variedad de contratos relacionados con la Pl como patentes, conocimien-
tos técnicos, licencias de programas informaticos, franquicias, acuerdos de coexistencia de
marcas, contratos de distribucidn, empresas mixtas, contratos de investigacion y desarrollo,
contratos de empleo con repercusiones tecnoldgicas, fusiones y adquisiciones con efectos
importantes paralaPl, acuerdos de comercializaciéon de deportes, y contratos de edicion, mu-
sicay cine. Las clausulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos sobre con-
cesionelicencias concertados por partes dejurisdicciones diferentes.

Ejemplo de clausula arbitral adaptada al Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI:
Clausula Arbitral

“Todas las disputas, controversias o reclamaciones que surjan en relacion con el presente con-
trato de franquicia, incluidas aquellas relacionadas con su interpretacién, ejecucion, validez o
terminacion, seran sometidas a mediacion de conformidad con el Reglamento de Mediacion del
Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La
mediacionsellevard acabo en[ciudad, pais]y enelidioma [idiomal.

Sidentro de un plazo de [especificar el tiempo] desde el inicio de la mediacidon no se alcanza un
acuerdo, la disputa serd sometida a arbitraje acelerado, conforme al Reglamento de Arbitraje
Acelerado dela OMPI. El arbitraje tendréa lugaren [ciudad, pais], enidioma [idiomal], y serd condu-
cido porun arbitro Unico designado de acuerdo conlasnormas de la OMPI.

Ellaudo arbitral serd definitivoy vinculante paraambas partes, renunciando expresamente a cual-
quier otro recurso judicial, salvo aquellos permitidos por la ley aplicable. Los costos del arbitraje

seranasignados conforme alo que determine el arbitro en sulaudo.”

5 El Centro prestaserviciosrelacionados con:

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

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

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

Otros servicios especializados paralasolucionde controversias (https:/www.wipo.int/amc/es/expert-determination).
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71. ;Es preciso que obtenga una valoracionde
mis derechos de propiedad intelectual?

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

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

Los instrumentos empleados para evaluar los activos de Pl pueden ayudar a las empresas a
administrar su cartera de activos de Pl de forma mas eficiente y eficaz, y la valoracion de la Pl
resulta un parametro Util y una buena base de negociacion en el caso de que se transfieran o
comprenactivosdePl. Esencialmente, elvalorde unactivo de Plradicaenelderecho exclusivo
que otorga a su titular para impedir que los competidores lo utilicen. Para que este activo ten-
gaunvalorcuantificable, debe generarbeneficios econdmicos medibles para su propietario o
usuario y aumentar el valor de otros activos conlos que esta relacionado. Esto lo convierte en
unrecurso estratégico clave parafortalecerla competitividad y rentabilidad empresarial.

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

~

» ¢Porqué hadecidido evaluar sus derechos de PI?
» ;Cuando se precisaray se utilizara lainformacion obtenida (los resultados de la valoracion)?
» ¢(Qué derechosde Plse evaluaran?

» ¢Qué método de valoracion deberd emplearse?

Consideraciones a tener en cuenta en la valoracion de su Pl

Elalcancey fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de una marcau otro
activo de Pl tienen una funcién importante en el ejercicio global de la valoracién. Una protec-
cionampliamente distribuida (proteccion envarios paises) puede aumentar el valorde un pro-
ducto. Sinembargo, esto también dependeradelaformaenque elevaluadorpercibalarobus-
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tezdelos mecanismos de observancia delaPlenlos paisesimplicados, es decirla posibilidad
de accionar administrativa o judicialmente para protegerlos derechos de los titulares frente a
infracciones. Estos mecanismos abarcan acciones judiciales solicitando cese de uso o dafos,
medidas en frontera como la retencidén de mercancias sospechosas, y sanciones penales en
casos de falsificacion o pirateria.

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

También puede aumentar su valor el hecho de que resulte muy dificil infringir los derechos de
Pl del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos que también estan muy
protegidos porla Pl podria afectar negativamente el valor de un producto. La sustitucionde la
demanda, es decir, lacapacidadyladisposicidon de sustituirun producto porotro enrespuesta
aunaumento de preciooauncambio correspondiente norelacionado conelprecio,comouna
reducciondelacalidad del producto o del servicio, demuestra que los consumidores no otor-
ganun alto valor diferencial ala marca ya que se encuentran dispuestos a comprar productos
similares de lacompetencia.

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 elvalor de sus productosy sus activos.

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

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

» administracidoninternade sucarteradePlI,

» concesidndelicencias,

» calculo de dafosy perjuicios en caso de infracciones,

» fusiones oadquisiciones,

» cesion(venta)de activos de PI,

» evaluaciénfinancieray contable delaempresa,

» liquidacidndelaempresa,

» comprade activosdePI,

» conclusiénde acuerdos de empresas mixtasjoint ventures,
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» establecimiento de alianzas estratégicas,
» obtencidn de fondos,

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

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

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

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

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

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

Hay varias formas de realizar una valoracion de los activos de propiedad intelectual. Cadamé-
todo tiene susventajasy susinconvenientesy algunos se aplican mejor que otros a determina-
dos casosy situaciones. Figuran a continuaciénlos métodos mas utilizados enla actualidad.

» Método basado en los ingresos. Es el método mas utilizado para la valoracion de la Pl. Hay al-
gunas variaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes. El
método se centra basicamente en la corriente de ingresos previstos que obtendra el titular de
un derecho de Pl durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de caja ac-
tualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos
puede también calcularse examinando el ahorro en regalias de licencia que una empresa con-
seguiria si tuviera que obteneruna licencia para utilizar un derecho de Pl determinado. El princi-
palinconveniente delmétodo es sucomplejidad. Su principal variante es elmétodo siguiente:

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

Método basado en el costo. Este método trata de evaluarlos beneficios futuros de los acti-
vosdelaPlcalculandolacuantianecesariaparasustituirel activo de Plen cuestion. Elméto-
dobasado 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 cuestién (esto se denomina determinacién de la
tendencia histérica del costo). Sino hay una buena contabilidad, los costos de repro-
duccion pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos 'y gas-
tos necesarios para crearun 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 reproducciéon o
sustitucién 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-
doyredesdedistribucién. Amenudo se utiliza paracomplementarelmétodo basado enlosin-

gresos. Tiene elinconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resultados
engafosos. Esto se debe, enla mayoria de casos, a que el costo relacionado con el desarrollo
de unproducto no estéd necesariamente relacionado consuvalor. Y es especialmente obvio en

loreferente aactividades de investigacidony desarrollo.

»

»

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

® Método de comparaciénde ventas. Losusuarios de estavariante basanlavaloracionde
unactivode Plenlavaloraciénde unactivo de Pl semejante en el mercado. El principal
inconveniente es que cada transaccion de activos de Pl es Unicay resulta casiimposi-
ble encontrarun trato similar sobre el cual basar una nueva valoracion.

@ Usodetiposderegalias normalizados. Este método utilizatipos deregaliasindustriales
estandares y establecidos. En algunos sectores se han establecido voluntariamente
tipos de regalias que se utilizan desde hace varios afios.

Métodos basados en la valoracién de opciones. Suelen utilizarse en la valoracion del valor
bursatildelas opciones de compra. Los evaluadores delos activos de Pl (enespecialde pa-
tentes) del sector de la tecnologia y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez mas
este método. Si bien existen otros métodos de valoracién “de riesgo neutro”, la valoracién
de opciones se considera mas potente. El principal inconveniente de los métodos basados
enopciones essurelativacomplejidad.
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74. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual a financiar mi empresa?

Sus activos de propiedad intelectual pueden reforzar los argumentos que convenzan a los in-
versores a aportar financiacion empresarial.

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

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

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

Generalmente para asegurar la inversiéon de los inversores de capital de riesgo sera preciso
presentar una estrategia de Pl sdlida, con documentacion sobre solicitudes y registros de de-
rechos de Pl, informacion sobre busquedas de patentes que demuestren que no es probable
que su tecnologia viole las patentes de sus competidores, y acuerdos (licencias) con titulares
de patentes que le autoricen a utilizar la tecnologia necesaria para comercializar un produc-
to determinado. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la produccién
creadora o las innovaciones relacionadas con los productos o servicios que la empresa pre-
tende comercializar garantiza cierto grado de exclusividad y, por tanto, una mayor cuota de
mercado encaso de que el producto o servicio tenga éxito entre los consumidores.

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

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

La practica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad
intelectual es un fendmeno reciente, que sdlo se ha desarrollado realmente en algunos paises
y en algunos mercados muy especificos, donde, por ejemplo, leyes de garantias mobiliarias
permiten tal operacion. En Estados Unidos, el Cédigo de Comercio Uniforme (UCC) permite
alas empresas estadounidenses usar activos de Pl como colateral mediante acuerdos de ga-
rantiaque seinscribenenlosregistros estatales o enla Oficina de Derechos de Autorde EE. UU.
Este marco es particularmente utilizado por startupsy empresas tecnoldgicas.

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

En la actualidad, los mercados para la emision de valores basados en activos de propiedad
intelectual son reducidos, ya que el conjunto de compradores y vendedores es limitado. El
mercado prefiere en general activos tangibles que activosintangibles. Los mercados de PIno
estan suficientemente desarrollados, las técnicas de valoracién de Pl no son todavia bastan-
te precisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza. Ademas, la Pl
(especialmente las patentes) exige en general un conocimiento especializado en un campo
tecnologico 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. Laevolucidndelmercadoyaestd mejoran-
dolacalidadycantidad deinformacion disponible tanto para prestatarios como prestamistas.
Por ejemplo, cada vez hay mds empresas de base tecnoldgica, sobre todo en sectores como
la biotecnologia o lainformatica, 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.
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Yahayvariasempresas estatales de capital deriesgo que comienzanaaceptarlosactivos de Pl
como garantia colateral paralafinanciaciénderiesgo. EnJapdn,unejemplo destacadode em-
presadecapitalderiesgo que hacomenzado aaceptaractivosde propiedadintelectualcomo
garantia colateral parafinanciamiento es IPBridge. Estafirmaayudaa startupsy pequefias em-
presas a monetizar sus activos de Pl, como patentes, ofreciendo financiamiento basado en el
valorde estos activos. Lafirmajaponesaacepta Plcomo garantia colateral para otorgar capital
deriesgoy fomenta acuerdos de licencias, fortaleciendo el acceso al crédito para empresas
intensivas en tecnologia.¢

60 Ver,informacidnadicionalen https://ipbridge.co.jp/en/.
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76. La propiedad intelectual en el comercio
electronico?

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

Adems3s, es la Pl parte de lo que hace funcionar al comercio electronico. Los sistemas que
danvida a Internet -los programas informaticos, las redes, disefios, circuitos integrados, en-
caminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.- son elementos de Pl y se protegen
a menudo mediante derechos de Pl, como el derecho de autor. Las marcas son también una
parte fundamental del comercio electronico, y el desarrollo de lamarca, el reconocimiento del
clientey elbuen nombre, son elementos fundamentales de una empresa enlinea, estan todos
protegidos porlas marcasy el derecho de competencia desleal.

Las empresas de comercio electréonicoy las que ejercen actividades enlinea pueden también
estar muy vinculadas con la concesién de licencias sobre productos o patentes, porque para
crear un producto son necesarias muchas tecnologias diferentes y las empresas, a menudo,
optan por delegar a terceros la elaboracion de algunos componentes, o intercambian tecno-
logias mediante arreglos de licencia. Si cada compafiia tuviera que elaborary producir por su
cuentatodoslosaspectostecnoldgicos de sus productos, seriaimposible elaborarproductos
de alta tecnologia. La economia del comercio electrénico depende de que las empresas tra-
bajen juntas para compartir, mediante la concesidn de licencias, las oportunidades y riesgos
delcomercio. Muchas de esas empresas son PYMES.

Como herramienta de venta que complementa al comercio electronico, hoy en dia las redes
sociales han transformado la forma en que los exportadores acceden a los mercados interna-
cionales, permitiéndoles llegar a clientes en todo el mundo de manera rapida y econdmica. Sin
embargo, este entorno altamente competitivotambiénincrementalosriesgosrelacionadoscon
la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Para los exportadores que utilizan es-
tas plataformas, garantizar una adecuada proteccidon de sus activos de Pl es crucial para mante-
ner su ventaja competitiva y preservar su reputacion. Por ejemplo, en plataformas de comercio
electronico como Amazon o eBay, y en redes sociales como Instagram o Facebook, es comun
encontrar imitaciones y productos falsificados. Registrar marcas en mercados clave ayuda a
los exportadores a combatir estos problemas y a garantizar que sus clientes reciban productos
auténticos. De igual manera, para promocionar productos en redes sociales, los exportadores
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crean contenido visual, como fotos, videos y campanas publicitarias. Proteger estos materiales
mediante derechos de autoresfundamental paraevitar que terceroslos utilicen sin autorizacion,
lo que podria desvirtuarlaidentidad de lamarca o desviar clientes hacia competidores.

De tal manera, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electronico
adoptalaforma de Pl,de modo que la proteccion o falta de proteccién de sus derechos de Pl
afectaralavaloracion de unnegocio de comercio electronico. Muchas empresas de comercio
electrdnico, al igual que otras empresas tecnoldgicas, tienen carteras de patentes, marcas,
nombres de dominio, programas informaticos o bases de datos originales que son |los acti-
vos de mayor valorde dichas empresas.

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

Losnombresde dominio sondirecciones enlinternety se utilizan habitualmente paraidentificar
y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int” se utiliza para localizar el
sitioweb dela OMPlenwww.wipo.int. Coneltiempo, losnombres de dominio se hanido cons-
tituyendo enidentificadores de empresas o negocios y han entrado en conflicto con las mar-
cas. Por consiguiente, esimportante elegirun nombre de dominio que no sea la marca de otra
empresa niunamarcanotoriamente 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-
presaenlinea. Los nombres de dominio de las empresas puedenregistrarse en los varios “do-
minios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegirel dominio genérico de nivel superior (gTLD),
tales como .com, .net, .org. einfo. O bien puede elegirun dominio de nivel superior especiali-
zado y restringido si cumple los requisitos para ello (por ejemplo, .aero para las empresas aé-
reas de transportesyviajes, 0 .bizparalas empresas comerciales).

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a cédigos de
paises” (ccTLD), por ejemplo, .py para Paraguay, o .arpara Argentina.

EnParaguay, el Network Information Center - Paraguay (NIC.PY) esla organizacién administra-
doray patrocinadoradel Dominio de Primer Nivel .PY, siendo este codigo de dos letras asigna-
do al Paraguay segunla SO 3166-1. Lapaginade NIC.PY (https:/www.nic.py) permite no solo

registrarnombres de dominio sino también verificar la disponibilidad de los mismos.
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78. ;Qué debo tener en cuenta al elegirun
nombre de dominio?

Segunseaellugardonde seregistre, puede elegirunnombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podranrecordar-
loybuscarlo conmayorfacilidad. En condicionesideales deberia sertandistintivo que pudiera
protegerse también mediante la ley sobre marcas. Si elige como nombre de dominio una fra-
se muy comun (por ejemplo: “Buen Software”), suempresa tendra dificultades en ganarse una
buena reputacién o buena voluntad con este nombre y aun mas dificultades en impedir que
otras empresas de lacompetencia utilicen sunombre.

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo
unamarcanotoriamente conocida. Esto se debe aquelamayoriadelasleyesconsideranqueel
registro de unnombre de dominio de lamarca de otra persona podria considerarse unainfrac-
ciondelamarca(fendmenollamado también “ciberocupacion”),y suempresa deberd transfe-
riro cancelarelnombre de dominioy ademas pagar unaindemnizacidn por dafosy perjuicios.

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

ayudard arealizaresa busqueda.

Siusted descubre que alguien esta utilizando sumarca de fabrica o comercio o sumarca de servi-
ciocomonombre de dominio, existe un procedimiento enlinea sencillo al gue puederecurriryenel
cualunexpertoindependiente decidira sies preciso devolverle elnombre de dominio,y se pedirda
los registradores que cumplan esa decision. Puede encontrarinformacion sobre esta Politica Uni-
forme de Soluciénde Controversias en el sitio Web de la OMPI Domain Name Disputes (wipo.int).

Ademasdeevitarmarcas comerciales, estambiénaconsejable evitarnombres de dominio que
incluyan términos geograficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), nombres de personas
famosas, nombres de medicamentos genéricos, nombres de organizaciones internaciona-
lesy nombres comerciales (por ejemplo, el nombre del negocio de otra persona) que pudiera
chocarconlos derechos de otros o conlos sistemas de proteccidéninternacional.
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79. ;i Qué cuestiones de propiedad intelectual
deberia tener en cuenta al disenary crear el
sitio web de mi empresa?

Uno delos elementos basicos del comercio electrénico es el disefio y funcionamiento del sitio
web delaempresa. Al disefiary crear su sitio web, la primera cosa que debe teneren cuentaes
si es usted el titular de la presentaciény el contenido de su sitio web y de cada aspecto de Pl
que contiene. Tal vezno lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que esimpor-
tante es saber qué le pertenece, qué esta autorizado a utilizar, y qué no esta autorizado a utili-
zar. Siusted se vale de un consultor o una empresa para el 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 electréonico, un buscador u otro instru-
mento técnico de Internet que tenga en licencia de otra empresa, verifique las condiciones
en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sistema, si se permite que usted efectue
modificaciones en el sistemay quién sera titular de tales modificaciones. Asegurese de tener
un acuerdo escrito y hdgalo revisar por un abogado antes de firmarlo y antes del comienzo de
cualquierdisefo, trabajo porencargo o instalacién del sitio web.

Necesitard un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para
utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, programainformatico, etc., que per-
tenezca a otra persona. El simple hecho de que usted obtenga material en Internet no signifi-
ca que forme parte del dominio publico. Tal vez deba conseguir una autorizacion para utilizar
ese material. En muchos paises, deberd comunicarse conuna sociedad de gestion colectivao
asociacionde artistas para obtenerun permiso.

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

Uso de Inteligencia Artificial

Eluso delainteligencia artificial (IA) en el disefio de signos distintivos como logos y marcas, asi
como paralacreacion de contenido presenta tanto oportunidades como riesgosimportantes
para las empresas. Por un lado, la IA permite generar disefios y materiales de forma rapida y
eficiente, reduciendo costos y optimizando recursos. Esto es especialmente valioso para las
MIPYMES que pueden acceder a soluciones creativas sin grandes inversiones. Sin embargo,
esta tecnologia también plantea riesgos significativos, como problemas de originalidad en
los disefios generados, que podrian derivar en conflictos legales por similitud con otros sig-
nos distintivos. Adema3s, la falta de claridad en muchas jurisdicciones sobre los derechos de
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propiedad intelectual de los productos creados porIA complica su proteccidonlegal. Aesto se
suma el riesgo de que las herramientas de |A utilicen materiales sin permisos o licencias ade-
cuadas, exponiendo alasempresasareclamos porinfraccionde derechos de Pl. En este senti-
do, es fundamental que las empresas utilicen lalA de manera responsable, combinandola con
la supervision humanay asegurando el cumplimiento de las normativas legales aplicables.

Enlaces

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

Encuadre (Framing)

El encuadre es una practica mas controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones
deotrositiowebenelsuyo,comosiformaraparte de supropiositioweb. Obtengasiempre una
autorizacién escrita antes derealizarlo.

80. ;Como puedo proteger mis derechos

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

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

Es importante que proteja sus derechos de Pl en Internet. Podra hacerlo de varias maneras:
identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna
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.
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El caso Napsterenlos Estados Unidos dio relieve internacional ala cuestion de la descarga no
autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitid un mandamiento im-
pidiendo el funcionamiento del sistema de distribucion de archivos Napster, era un caso de
“infraccidn culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal
porlos usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiaralos archivos. Otros ca-
SOs seguirdn poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podran producirse distintos re-
sultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos ensefa que es importante que
unaempresa de comercio electrénico se asegure de teneruna politica clara contrala copiano
autorizada de archivos, olas acciones que alienten o faciliten esa copia.

Cadavezmas empresas utilizan medios técnicos para proteger contenido en Internet, mediante
marcas de agua, codificacién o creando sistemas de identificacién y rastreo. Los sistemas de
gestion electronica del derecho de autor sonunamanera que proponenlos consorcios comer-
cialesylas empresas de utilizar medios técnicos para controlarla utilizacion de contenido.
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ANEXO1

En el competitivo y globalizado entorno internacional, los exportadores deben considerar
la propiedad intelectual como un elemento estratégico clave en todo plan de negocios. La
propiedad intelectual otorga derechos exclusivos sobre creaciones de la mente como in-
venciones, soluciones o mejoras novedosas, dibujos o modelos, signos distintivos, escritos,
peliculas, pinturas, fotografias, canciones, sonogramas, informacion confidencial o secretos
comerciales, entre otros. Tales derechos, enmarcados bajo las figuras de patentes, marcas, di-
bujosymodelosindustriales, derechos de autor, e indicaciones geograficas protegenlainno-
vaciony creatividad frente a copias o imitaciones y resarcen al creador otorgando un derecho
de exclusividad frente a terceros. Cada pais cuenta, en general, con un conjunto de leyes que
protegenlaPl, yunexportadordebe conocerlas. Paraguay no esla excepcidn. Estos derechos
protegen cuanto sigue:

» Patentes y modelos de utilidad: Protegen invenciones que ofrecen soluciones nuevas a
problemas técnicos, como productos o procesos innovadores.

» Marcas:|dentificany diferencian productos o servicios enelmercado, protegiendo elnom-
bre,logotipo o slogande unaempresa.

» Dibujos Industriales: Resguardan la apariencia estética o el disefio visual de un producto.

» Secreto Comercial: Salvaguarda informacion confidencial con valor comercial, como for-
mulas o métodos de produccion.

» Indicaciéon Geografica: ldentifica productos cuyo valor o calidad esta vinculado a su origen
geografico.

» Denominacidonde origen: ElInombre de unpais, regién, departamento, distrito olocalidad, o
deunlugardeterminado, que sirve paradesignarun producto originario de alguno de estos,
y cuya calidad o caracteristicas se deban esencial o exclusivamente al medio geograficoen
elcualse produce, comprendidoslos factores naturales asicomolos que seanresultadode
la actividad humana.

» DerechodeAutor: Protege obrasliterarias, artisticas, audiovisuales, software y otras expre-
siones creativas.

Este sistemalegal, al otorgar exclusividad a los titulares de PI, les permite diferenciarse, esta-
blecerprecioscompetitivos,ysalvaguardarsuposiciénenmercados extranjeros. No obstante,
sedebe considerarque tales derechos tienen caracterterritorial, es decir, protegenla patente,
marca o dibujoindustrial inicamente en el pais o los paises donde se hanregistrado odondela
ley locallosreconoce. Portal motivo, es esencial proteger estos activosintangibles tantoen el
mercado local como enlos mercados objetivo. Antes de expandirse, los exportadores deben
realizar busquedas exhaustivas para asegurarse de que sus activos de Pl noinfrinjan derechos
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deterceros,loque podriagenerarproblemaslegales,comolaretenciénde productosenfron-
tera o demandas costosas. En caso de estar habilitados, los exportadores debenregistrar sus
marcas, patentes o disefios industriales en las oficinas de Pl de cada mercado objetivo. Este
paso no solo previene conflictos legales, sino que también fortalece la posicion competitiva
delaempresa, facilitando suentraday permanenciaen mercados internacionales.

También es crucial aprovecharla Pl como herramienta comercial, utilizando licencias, franqui-
cias ojoint ventures para expandirse en nuevos mercados. La Pl no solo facilita la negociacién
consocios comerciales, sino que tambiénfortalecelaimagenyvalordelaempresa, atrayendo
inversores, facilitando financiaciony garantizando ingresos adicionales mediante regalias.

Endefinitiva, laproteccidnadecuadadelaPlpermite alosexportadores no solo diferenciarsus
productos de lacompetenciay evitar riesgos econdmicos derivados de imitaciones o infrac-
ciones legales, sino también generar ingresos adicionales mediante licencias o franquicias.
Por tanto, la propiedad intelectual es un componente fundamental de cualquier estrategia de
exportacion bien planificada.

ANEXO 2

Guias OMPI

ANEXO 3

Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)

Portal de Busquedas de Marcas, Patentes, Dibujos Industriales y IG de DINAPI

Recursos parainternacionalizar MIPYMES, del Ministerio de Industriay Comercio de Paraguay

Proyecto “Exporta Facil”

Inscripcion Asesoria Técnica para MIPYMES potenciales usuarios Exporta Facil

REDIEX - informacidnyrecursos para promocion de exportacionesy atraccidon deinversiones

Aduanade Paraguay

Global Trade Helpdesk

Directorio de oficinas OMPI
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