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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 Pequefosy Medianos Exportadores”, publicadaen2003,y

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

Estaesunaadaptacidonalanormativade Uruguay deldocumento originario. Esta destinadaape-
quenosy medianos exportadoresy a las instituciones de apoyo al comercio de Uruguay, en ella
se explicanconceptosy principios basicos sobrela Propiedad Intelectual (Pl); abarca cuestiones
relativas ala titularidad de los derechos porlos empleados, contratacion, licencias y transferen-
cia de tecnologia; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la Pl al preparar
planes y estrategias de negocios, de comercializacidény de exportacién, y se ocupa de la pro-
teccion en el extranjero de los derechos de Pl, comercio electronico; consideralos aspectos de
los derechos de Plrelativos alavaloraciony el financiamientoy la observancia de éstos.

El documento originario se ha modificado pararesponder ala legislacion nacional de Uruguay
por el abogado Matias Jackson Bertén en estrecha colaboracion con la Direccidn Nacional de
Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energia y Mineria. De acuerdo con la Creative
Commons License the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Se-
cretaria de la OMPI no asumen responsabilidad alguna por la modificacién o traduccién del
contenido original.

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

Enunentorno comercial mundializadoy enun mercado cadavezmas concurrido, las pequefasy
medianasempresas, (PYME)debenencontrarlamanerade diferenciarsus productos paraatraer
alos consumidores. Algunas estrategias utilizadas por las PYME para llegar a ser o a mantener-
se internacionalmente competitivas son la introduccién de productos nuevos o mejoradosy la
adopciénde nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productosy servicios. Ame-
dida que lainnovacion, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esencia-
les de lacompetitividad, las empresas se enfrentan cada vez mas conlanecesidad de encontrar
medios para gestionar con eficacia suinnovacion, creatividad y conocimientos.

Lagamadeinstrumentos que ofrece el sistemajuridico de la propiedadintelectual (Pl) presen-
taalostitulares de derechos de Plunamultiplicidad de opciones para gestionar suinnovacion,
conocimientosy creatividad. Los derechos de Pl permiten alas empresas diferenciar sus pro-
ductos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribu-
ye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la
introduccién de productos nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que
otorga el sistema de la Pl permite a sus titulares tener la exclusividad de sus secretos comer-
ciales, marcas, dibujos o modelos, invencionesy creacionesliterarias o artisticas, conlo cual: 1)
disminuye laprobabilidad de quelacompetencia copie oimitelos productos delaempresa; 2)
aumentan las opciones practicas para comercializar productos nuevos o mejorados; y 3) res-
pondaconmayor efectividad alas posibles violaciones de los derechos de PI.

Una estrategia de propiedad intelectual bien elaborada puede ayudar a maximizar el potencial de
suempresa. Siutilizay comprende estos derechos, podra; asegurar ventajas competitivas, gene-
rar flujos de ingresos, reducir la carga fiscal, disponer de una fuente de inteligencia competitiva,
facilitarelacceso alafinanciacién, atraerinversores y socios, asicomo evitary mitigar riesgos.

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

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones
delaPlysusimplicaciones para el desarrollo y disefio de los productos, su entrega, sucomer-
cializacion, la obtencion de recursos financieros, la exportacion o la concesion de licencias o
de franquicias. Una comprensién fundamental de lo que constituye la Pl, los medios para pro-
tegerlay la manera de gestionar con eficacia los activos de Pl son elementos esenciales para
lasPYME en generaly especialmente paralas que se dedican al comerciointernacional, donde
engenerallosriesgos son mas altos. Sin esta comprensionlas PYME no podran desarrollarse e
integrarlaPlensus estrategias de negociosy de comercializaciony exportacion.

Eneste sentido, sonmuchos los desafios que enfrentanlas PYME alahora de desarrollarsu es-
trategia de PI. La falta de conocimiento sobre qué son los activos de Pl y cdmo identificarlos
dentrodeunaempresasonlasprimerasbarreras que debensortearparahacercrecersunego-
cio. Unavez quereconocen el valorde sus activos, los socios y directores deberan explotarlos
comercialmente, mediante una evaluacion de los caminos a tomar, las complejidades de los
sistemas de proteccion, sus costos asociadosy las posibilidades de financiamiento. Lamenta-
blemente,enmuchos paises, los consultoresy asesores de las PYME, tanto en el sector privado
como eninstituciones de apoyo, no suelen estar especializados en estos asuntos, por lo cual
incluso aquellas empresas que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso facil a
informaciony orientacion sobre el tema de la Pl desde una perspectiva empresarial.
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Un entorno comercial intensamente competitivo

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

Eneste entorno, laindustriaylas empresas comprueban que es dificil avanzar, porque la oferta
de bienesy servicios parece superaren mucho lademanda. Ademas, los consumidores tienen
dificultades para escoger entre una gama de productos extensay creciente, lo que plantea el
problema de opciones excesivas y de bienesy servicios poco diferenciados. Sdlo las empre-
sascapacesdegestionary controlarconeficacialosriesgos eincertidumbres puedenesperar
sobreviviry prosperar enlos mercados nacional y de exportacion. Comprender las necesida-
desy preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito basico previo. El siguiente paso
esencontrarmaneras creativas einnovadoras de producirun producto o de prestarunservicio,
y hacerlo ademas de modo oportuno y 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 comercializacion parala exportacion.

Decidirse a exportar

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

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

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

Los rasgos Unicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado dela
vision, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comercialesy
otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual.
La propiedad intelectual (Pl) es un término colectivo que describe nuevas ideas, invenciones,
disefios o modelos, nombres y logos, escritos, canciones, peliculas, aplicaciones mdviles, etc.,
que estan protegidos por derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales,
etc. Cada pais tiene un conjunto de leyes que protegenlaPl,y un exportador debe conocerlas.

Es recomendable que el futuro exportador busque asesoramiento de especialistas o exper-
tos sobre este tema acudiendo a profesionales calificados en Pl antes de exportar productos
oserviciosbasadosenestasideas, dibujos o modelos, tecnologia, secretos comerciales o co-
nocimientos técnicos.
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Esfundamental que los exportadores comprendanlasleyes de Plenlos mercados extranjeros
y aseguren que sus productos cumplan con ellas para evitarinfracciones. Ademas, en algunos
casos, podria ser mas rentable exportar Unicamente la Pl, a través del licenciamiento, en lugar
del producto fisico.

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

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

Estas son so6lo algunas de las razones por las cuales el sistema de la Pl sea en un elemento
esencial paralapreparacion de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofrece-
ran breves y fundamentales explicaciones sobre Pl que los exportadores suelen enfrentar.

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

La Propiedad Intelectual serefiere alas creaciones delintelecto: desde las obras de arte has-
ta las invenciones, programas informaticos, marcas y otros signos utilizados en el comercio.
Abarca una amplia gama de actividades y desempefia un importante papel, tanto en la vida
culturalcomo enlaecondmica.

Los inventores, artistas, cientificos y empresas dedican mucho tiempo, dinero, energia y re-
flexion al desarrollo deinnovacionesy creaciones. Para alentarlos a ello, deben poder obtener
unaretribucionjusta porsus esfuerzos, es decir, otorgarles derechos para proteger suPl.

Los derechos de Playudan alas empresas a protegerse contralos imitadores y permiten crear
unaidentidad distintiva parareforzarsupresenciaenelmercado. Lasbuenas practicasde ges-
tiondelaPlsiguenteniendoimportanciadurante todo el ciclo de vidade unaempresa: cuando
estasecrea, se expande, buscainversores, serelacionaconsociosy colaboradores, y contra-
ta empleados. La Pl también resulta util cuando las empresas emergentes son adquiridas por
otras empresas o si corren la mala fortuna de quebrar. Asimismo, el sistema de Pl constituye
unavaliosafuente deinformaciontécnicay comercial paralatomade decisionesinformadas a
lolargo del ciclo de vida de unaempresa.

Este es el motivo masimportante de que las pequefias ymedianas empresas deban considerar
laposibilidad de protegersulaborinnovadoray creativa aprovechando el sistemadelaPl, que
ofrece derechos exclusivos sobre las invenciones, disefios o modelos industriales, marcas,
obrasliterariasy artisticas y otros activos intangibles, que van desde los secretos comerciales
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oknowhow, alasbasesde datosyaplicacionesde software, o sonidos. La proteccidénenvirtud
delasleyessobrePldalatitularidad de una determinadainnovacionuobra creativa, lo que limi-
ta de modo efectivo las posibilidades de que lacompetencia copie o imite el producto.

Activosintangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias: activos fi-
sicos - que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura - y activos in-
tangibles - que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias,
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-
cipaldelvalorde unaempresa,y se hanconsiderado como el elemento principal para determi-
narlacompetitividad de unaempresa en el mercado. Enlos Ultimos afios esto ha cambiado de
modo radical. Las empresas estan comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles
sonyamasvaliosos que sus activos fisicos.

Hoy en dia muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor
parte delafabricacion a otras empresasy centran casi exclusivamente su actividad enla crea-
cion de nuevos productos y dibujos o modelosy enla promociodn de sus marcas (o marcas re-
gistradas)afinde atraeralosclientes. Los productos se disefanenlaempresa, perolafabrica-
cion puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede
ser muy limitado, pero el valor de sus activos intangibles (como la reputacion de su marca, la
titularidad de derechos exclusivos a tecnologias esenciales o a disefios atractivos, o ambas
cosas), que sonlo esencial de su éxito, es muy elevado. Este es el caso de la popular red social
de fotografias Instagram que fue adquirida en 2012 por la empresa Facebook por un billéon de
ddlares estadounidenses. En agquel momento, la empresa era una pequeia start-up que em-
pleabatansolo 13 personas, pero contaba conuna aplicacién utilizada por mas de 30 millones
deusuarios entodo elmundo.

La proteccidnjuridica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de Pl
hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intan-
gibles en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un periodo de tiempo limitado. Para
volver al ejemplo antes citado, la empresa que subcontrata la fabricacién de sus productos
puede seguir haciéndolo en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos son
sus disefios creativos, su tecnologia propia o sumarca o marcas registradas, todo lo cual es
su propiedad privada exclusiva gracias a la utilizacién efectiva de la proteccidn que ofrece el
sistema de la Pl. En definitiva, la proteccidon de la Plhace que los activos intangibles sean “algo
mas tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

'WIPO and Luiss Business School (2024). World Intangible Investment Highlights: June 2024 edition. Geneva and
Rome: WorldIntellectual Property Organization and Luiss Business School. Available at: www.wipo. int/en/web/
intangible-assets/measuring-investmentsand https://global-intaninvest.luiss.it. OMPI(2024). Nuevos datosdela
OMPImuestran elrdpido crecimientoyla expansion mundial de lainversién en activosintangibles. Disponible en:
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2024/article_0008.html
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2. ;De qué forma puedo proteger mi
propiedad intelectual?

» Segun sea el caracter de sus activos intangibles, la legislacién uruguaya ofrece diferentes
instrumentosjuridicos para protegerlos.

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

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

» Las marcas, mediante la proteccion de marcaregistrada;

» Lasdenominaciones de mercancias de unadeterminada calidad oreputaciénatribuible a su ori-
gengeografico, mediante laprotecciondelaindicacion geograficao denominacionde origen;

» Los secretos comerciales, mediante la proteccién de informacion no revelada de valor
comercial;

» Las obras culturales, artisticas y literarias, y también, en la mayoria de los paises, los programas
informaticosylarecopilacién de datos, mediante los derechos de autory derechos conexos.

Algunos paises protegen ademas las micro plaquetas, mediante la proteccion de los esque-
mas de trazado o topografias de circuitos integrados.?

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

Cadauno de los medios de protecciéon 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 por ejemplo un teléfono celular. Las caracteristicas técnicas innovadoras del
producto estan protegidas por una serie de patentes, como pueden ser las novedades en las
pantallas, los sensores de las cdmaras integradas o los microchips de procesamiento. Los sis-
temas operativos,comoiOSyAndroid, asicomolas aplicacionesmoviles estanprotegidos por
derechos de autor. El disefio estético de cada teléfono esta generalmente protegido como

2Unesquemadetrazadoesladisposiciontridimensional de un circuitointegrado, o sea, laorganizaciénde com-
ponentes electronicos activosy pasivos enunamicroplagueta. Un circuito integrado (o “microplagueta”’) esun
dispositivo electrénico queincorporadistintos componentes electrénicos enunaunica plataforma “integrada”
de material semiconductor,normalmente silicio, configurado para desempefiaruna funcién electrénica compleja.
Normalmente, uncircuito integrado comprende elementos activos como conmutadores electronicosy puertas
(comolostransistores o diodos)y componentes electrénicos pasivos (como lasresistenciasylos capacitadores).
Enlineas generales, los circuitosintegrados se clasifican en microprocesadoresy memorias.
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dibujo o modelo industrial, y la marca utilizada para comercializarlo (por ejemplo, Samsung,
Apple o Huawei) estan protegidas como marca registrada. Ademas, los fabricantes tienen pro-
bablemente algunos secretos comerciales, desde su lista de clientes y proveedores, hasta al-
gunos de los procesos de fabricacidny otrainformacion comercial confidencial, que no desean
revelar a la competencia. Por consiguiente, los inventores de productos innovadores como un
teléfono celular pueden obtenerla exclusividad de utilizar oimpedir que los demas utilicen cada
uno de estos elementos mediante la proteccion de la Pl. Ademas, las empresas proveedoras de
tecnologias de telecomunicaciones, como Ericsson, Huawei o Nokia, pueden conceder autori-
zaciones (licencias) a otras empresas para utilizar su tecnologia, como el4G 0 5G acambio deun
pago,loqueles proporcionaingresos adicionales procedentes delalicencia.

Puede sefalarse también que el contenido digital al que se accede a través de los teléfonos
celulares esta generalmente protegida por derechos de autor. Asi, por ejemplo, las peliculas
en Netflix, las canciones en Spotify o las fotografias de Instagram se encuentran protegidas
porderechos de autor,lo queimplica pedirautorizaciones asus titulares orepresentantes para
cualquieruso que sele quieradar.

Escoger la proteccion adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes uti-
lizando diferentes derechos de PI, es importante que los empresarios conozcan el sistemay
puedanelegirconfundamento como desean protegersus derechos deunmodo eficazenfun-
cionde los costos, afin de evitarlas copias e imitaciones de lacompetencia.

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

Ademas, el sistema de derechos de Pl esta evolucionando en el sentido de que las mismas
partes de un producto pueden protegerse de modo distinto. Por ejemplo, una forma exterior
nueva de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del
producto, los rasgos funcionales pueden protegerse mediante una o mas patentes, las carac-
teristicas estéticas de la forma mediante derechos de dibujo o modelo, derechos de autor, o
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ambas cosas, y sise cumplen determinados requisitos, como marca registrada. Porlo tanto, la
respuesta final puede no ser claray a menudo conviene consultar a un experto en Pl para pre-
pararuna estrategia completa de Pl para su producto.

Siguiendo con el ejemplo de los teléfonos celulares, estos representan todo un desafio para
las empresas. Antes del lanzamiento de un nuevo modelo, los disefios y funcionalidades son
protegidos mediante secretos comerciales y acuerdos de confidencialidad con los emplea-
dos y proveedores que tienen acceso a ellos de manera anticipada. Ademas, las empresas
procuran la proteccién anticipada de sus marcas registrandolas en todos los paises donde
seran comercializados, evitando asi que imitadores y competidores aprovechen su inversion
y reputacion. Si el dispositivo cuenta con tecnologias novedosas protegidas por patentes, las
empresas también pueden optar porlicenciarlas para que otros competidoreslas utilicen me-
diante el pago de unatarifa, generando beneficios para todaslas partes.

Sea cual fuere la decisidn final, siempre es aconsejable empezar protegiendo porlo menosla
marca comercial. Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo
producto, el éxito del producto aumentard inmediatamente el valor de lamarcay se convertira
enunaparte esencialdelaimagenylaidentidad del producto. jPero quizd entonces ya seade-
masiado tarde!

3.;Por que debo tener en cuenta la propiedad
intelectual al tomar la decision de exportar?

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

» ldentificarlos mercados de exportacion adecuados;

» Calcularlas necesidades delademanday delos mercados;

» Encontrarsocioslocalesy canales de distribucion;

» Analizarlas condiciones técnicasy sanitarias del mercado de exportacion;

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

» Capacitar al personal de laempresay apoyarse en profesionales del drea de negocios con
el exterior;

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

» Determinarlos precios para distintos mercados de exportacion;

» Presupuestarlos gastos de exportacidonyrecaudarfondos;
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» Efectuarlas disposiciones necesarias paraeltransporte de las exportaciones;
» Anunciary comercializar el producto enlos mercados de exportacion;

» Participaren ferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros paises.

Existenvariasrazones porlas que conviene que unaempresatengaencuentalascuestionesde
Plalahorade planificar su estrategiay elaborar su plan de exportacion. En primerlugar, esta el
hecho de que la propiedadintelectual desempefia una funciéonimportante y amenudo funda-
mental en la mayoria de las etapas sefaladas anteriormente. A continuacion, se facilitan algu-
nos ejemplos a modo deilustracion:

» Elpreciodelproducto dependeraenparte delamedidaenquelos consumidores delmercado
de exportacidonreconozcanyvalorenlamarca, asicomo de la existencia de productos similares
oidénticos (lo que podria estarlimitado pormedio de la proteccidén delos 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 disefAo, marca o embalaje a los mercados de exportacion
serdnecesariaunalaborcreativa oinventiva que puede estar protegida mediante el sistema
de PI, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.

» Enlanegociacion de acuerdos conlos socios tendra que teneren cuentalas cuestionesre-
lativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en caso de
gque 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 imitacidn por parte
de competidores.

» Elmomento escogido para participar en ferias y exposiciones podrd depender de siyaha
solicitado la proteccion para sus invenciones o disefios, puesto que divulgar prematura-
mente la laborinnovadora podria ocasionar la pérdida de lanovedad e impedirle solicitarla
protecciénenunaetapa posterior. Endeterminadas circunstancias, ladivulgaciénrealizada
antes de la presentacion dela solicitud de registro de una invencion no afectara la novedad
debido al “plazo de gracia” previsto en algunas legislaciones. En el caso delalLey N.°17.164
de Patentes de Uruguay, este plazo es de 12 meses para las patentes y de 6 meses paralos
disefosindustriales, desde quelainvencién o disefio han sido divulgados hasta que se pre-
sentalasolicitud.®

3Articulos10y 90 delaleyN°17.164 del 2 de setiembre de 1999. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/
leyes/17164-1999
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» Ademas, puede haberinformacion comercial confidencialrelativaatodosoalamayoriade
los elementos mencionados enlas etapasanteriores. Dichainformaciénse beneficiaradela
proteccidéndel secreto comercial o delaproteccién contralacompetencia desleal siempre
y cuando se divulgue Unicamente enfuncion delasnecesidadesytrashabersido firmadoun
acuerdo de confidencialidad o de no divulgacion. El plany la estrategia de exportaciénensi
son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estaran interesadas en que sigan
siendo confidencialesy no se divulguen alos competidores.

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

Unatercerarazén paratenerencuentalas cuestiones de Ples que la proteccidn 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
negociarlicenciastecnoldégicas con otras empresas que pueden estarinteresadas enlas tecno-
logias, obras protegidas por el derecho de autor, disefios, marcas, etc., que usted posea.

Por Ultimo, sino se tienen en cuenta las cuestiones de PI, pueden producirse pérdidas impor-
tantes o funestas si se considera que sus productos infringen los derechos de Pl de otros titu-
lares enelmercado de exportacidon de que se trate. Aun cuando unainvencion, 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 carac-
teristicas funcionales o estéticas que no estén protegidas en su pais de origen, pero que estén
sujetas alaproteccién delos derechos de Pl de terceros enun mercado de exportacién. Tam-
biénpuede darse este caso enrelacion conlas marcas.

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

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de laimportancia de proteger sus activos de

propiedadintelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan aimi-

tadores o falsificadores o cuando han sido acusados de infringir los derechos de otros. Porlo

tanto, al elaborar el plany la estrategia de exportacién es importante conocer el entorno de la

propiedad intelectual en el posible mercado de exportacidn al igual que los demas aspectos

del ambito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que come-

tenlos exportadores figuranlos siguientes:

»

»

»

»

CreerquelaprotecciondelaPles universal. Un errormuy frecuente entre los exportadores
es creer que al tener protegida una marca o una patente en su pais de origen, automatica-
mente se encuentran protegidos entodo elmundo. Sinembargo, ellono es asi. Porejemplo,
el hecho de que su marca esté registrada en Argentina no significa que automaticamente
estéregistrada también en Brasil, sino que deberarealizarse un nuevo registro.

Suponer que las legislaciones y procedimientos para la proteccion de los derechos de Pl
soniguales en todo elmundo. Aunque se ha producido unaimportante armonizaciéondelas
legislaciones y procedimientos para la proteccion de los derechos de propiedad intelec-
tualentodoelmundo, existennumerosas esferasenlas que se producendiferenciasimpor-
tantes entre los paises. Asi, por ejemplo, algunos paises otorgan las patentes con arreglo al
principio del primer inventor (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si
alguienmas puede probar que harealizado lamismainvencién enuna fecha anterior), mien-
tras que lamayoria, incluido Uruguay, otorga patentes con arreglo al principio del primerso-
licitante (es decir, la patente se otorga a la primera persona que presenta una solicitud de
proteccidn por patente para unainvencion dada).

No verificar si una marca ya ha sido registrada o esta siendo utilizada por competidores
en el mercado de exportacion. Si utiliza en otro pais una marca que seaidéntica o similara
la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podria considerarse que
infringe los derechos de la otraempresa sobre lamarca. Es posible que se pida que deje de
utilizar dicha marca o que pague determinados dafios por infraccion, lo que puede supo-
nerunduro golpe parala estrategia de comercializaciony exportacién de suempresa. Sera
fundamental efectuar una busqueda de marcas en el correspondiente mercado de expor-
tacionantes deiniciar sus actividadesy preferentemente antes de seleccionarla marca.

No utilizar los sistemas regionales o internacionales de proteccion. Solicitarla proteccién
de laPlenvarias 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
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»

»

»

»

eficaz de solicitarla proteccionde la Pl envarios paises. (A través de sistemas internaciona-
les como el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT) o el Sistema de Madrid,
el titular de una patente o una marca, respectivamente, puede protegerlas en varios paises
mediante una unica solicitud en su oficina nacional o regional. En junio de 2024 Uruguay
aprobd su incorporacién al PCT, lo que facilitara a los inventores uruguayos presentar sus
solicitudes en el exterior estandarizando requisitos y utilizando su presentacion en Uruguay
como base paraocurrirenmultiplesjurisdicciones. Sinembargo, aunno es miembro del Sis-
tema de Madrid, porlo que no es posible recurrira este mecanismo deregistro de marcas.

Solicitar demasiado tarde la proteccion de la Pl en otro pais. En los mercados de expor-
tacién debe solicitar la proteccién de algunos derechos de propiedad intelectual, como
los relativos a las patentes y los disefios industriales, dentro de un determinado periodo de
tiempo a partir de la fecha enla que la ha solicitado en el mercado nacional. A este periodo
se hacereferencia generalmente porelnombre de “periodo de prioridad”, que es de un afio
en el caso de las patentes y de seis meses en el de los disefios 0 modelos industriales. En
caso de gque no solicite proteccion en esos paises durante el periodo de prioridad, podria
ser dificil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que co-
pien gratuitamente suinvencion o disefio.

Divulgarinformacion demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidenciali-
dad o denodivulgacion. Siusted divulgainformacion sobre su ultimainnovaciéon o sunuevo
disefio a posibles socios comerciales, agentes de exportacion, distribuidores o a cualquier
otrapersonaantes de solicitarlaproteccidonosin que existauncontratofirmadoenelque se
exijala confidencialidad puede perderlos derechos sobre suinvenciéon o disefio. De hecho,
es posible que suproductoinnovador deje de serconsiderado nuevoy, porlo tanto, paten-
table o que alguien mas pueda solicitar la proteccidn por patente, excluyéndole a usted del
uso de su propia invencidn. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o
modelosindustriales.

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

No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la
fabricacion en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creacion, fabricacion o dise-
fio de productos 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
odeespecificarenloscontratosconlasempresas fabricantes quiéneseltitulardelos dibu-
josomodelos, lasinvenciones, los programas informaticos, etc. El peligro principal que co-
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rrenlasempresas es elde que surjan malentendidos acercadelatitularidad delos derechos
de Plentre laempresa que subcontratalatareaylaempresacontratada para ejecutarla.

» Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no estan pro-
tegidas las patentes o los dibujos 0 modelos correspondientes. En lugar de exportar un
producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa
unica o de regalias. A menudo, en el contrato de licencia figuran clausulas para compartir
los conocimientos tecnoldgicos, asi como para autorizar a fabricar o vender el producto
puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, esimportan-
te asegurarse de que los derechos de Pl relativos al producto objeto delalicencia han sido
protegidos adecuadamente en el pais en cuestidny de que han sido incluidas las cldusulas
adecuadas paraesclarecer quiénes el titular de esos derechos.

» Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestion. Existen numerosos
casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mer-
cado de otro paisy se dan cuenta posteriormente de que sumarca es inadecuada para ese
mercado especifico ya que: a) lamarca posee connotaciones negativas en el idioma o cul-
turalocalob)no esprobable quelamarcasearegistradaenlaoficinanacionalde Plsobrela
base delos denominados motivos absolutos.

Asi, por ejemplo, las oficinas nacionales de Pl pueden rechazar un registro de marca porincluir pa-
labras o expresiones que hayan pasado al uso general de la poblacion de ese pais. En Uruguay, la
Direccién Nacional de Propiedad Intelectual rechazo el registro de lamarca “Menu Criollo”.4

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

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

Esimportanterecordarquelos derechosdePlson “derechos territoriales” o que significa que
en general sélo estan protegidos en el pais (por ejemplo, Uruguay) o la region (por ejemplo, la
Oficina Europea de Patentes (EPO)) donde se ha solicitado y obtenido la proteccidn. Por con-
siguiente, unaempresa que ha presentado debidamente la solicitud de proteccion de sus pa-
tentes, marcas o disefios o modelosindustriales en sumercado nacional,y alaque se hancon-
“Ver SentenciaN® 67/2004 del Tribunal delo Contencioso Administrativo: “Elregistro que se solicita afectariaauna

infinidad de restaurantesy establecimientos del mismo giro, que se verianlesionados alno poderutilizar para sus
productosy serviciosunalocuciénsimilar, puesintegraellenguaje corriente delmercado”.
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cedido estos derechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen proteccion
enlos mercados de exportacion. Para evitarlo, serd necesario que se solicite la proteccion de
los mismos derechos en la oficina nacional (o regional) de la Pl del mercado de exportaciéon en
cuestiony que esta oficinalos conceda.

Excepciones

Hay algunas excepciones a estanorma que vale lapena mencionar brevemente. En primerlugar,
en algunos paises, principalmente aquellos cuyo sistema juridico se basa en el sistema juridico
anglosajon "Common Law" como Australia, los Estados Unidos, laIndiay el Reino Unido, las mar-
cas pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utilizado la marca en
cuestion dentro de uno de estos territorios disfrutara de cierta proteccion, aungue no se haya
registrado. Sin embargo, incluso en los paises donde las marcas pueden estar protegidas por el
uso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendra una proteccidon mu-
chomas sdliday sucumplimiento serd bastante mas facily menos engorroso.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales
para su proteccion, como los derechos de autor y derechos conexos, no requieren para su
proteccidn el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artistica
o literaria (categoria que comprende también el software) esta protegida automaticamente
cuando se ha creado la obra o en algunos paises cuando ha quedado fijada en alguna forma
material. En cuanto a la proteccién en el extranjero, las obras creadas por nacionales o resi-
dentes de un pais parte en el Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias o
Artisticas o miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos
paises quedaran protegidas automaticamente en todos los demas paises que son parte en el
Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmente mas de 150
paises, incluido Uruguay. Sinembargo, en todos los demas casos, como ocurre conlas marcas
y patentes, presentar una solicitud de proteccién de los derechos de Pl es un requisito previo
importante para conseguir la proteccidn en otros paises. Como sucede a menudo con la pro-
tecciondelaPl, es esencial adoptar medidas con la suficiente antelacion para poder:

» Cumplirlos plazos para solicitarlos derechos de Pl en el extranjero;

» Limitarelriesgo deimitaciones o copiasdirectas;

» 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.

1122/



La clave parala Propiedad Intelectual

6. ;Protegen todos los paises la propiedad
intelectual?

Practicamente todos los paises del mundo tienenleyes que protegenlaPl. Alolargo de los afos
ha habido unaimportante armonizacion delasleyes sobrelaPl,y hoy endiala mayoria de los pai-
ses han promulgado leyes que estipulan las formas principales de proteccion de la Pl (patentes,
marcas registradas, dibujos o modelosindustrialesy derechos de autory derechos conexos).

Los dos pilares basicos del sistema internacional de la Pl son los Convenios de Paris y de Ber-
na, que se aprobaronen 1883y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados
paragarantizarque el sistema corresponda conlas actuales tendenciasy valores. Aldia de hoy,
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra un total de 28 Tratados
relativos alaprotecciéndelaPl.

Alos esfuerzos de armonizacion de la OMPI, se suman ademas los de la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC). En este dmbito, que alcanza a 166 paises (agosto 2024), se haratificado
elAcuerdo sobrelos Aspectosdelos Derechos delaPropiedadIntelectualrelacionadosconel
Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas minimas
paralaproteccidndelas principales formas delos derechos de Pl.

Enlos dltimos afios, el desarrollo de tecnologias digitales y biotecnologia ha presentado nue-
vos desafios al sistema. En virtud del alcance global de estos desarrollos, se procura asegu-
rar un proceso de armonizacion en las legislaciones. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autory el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecuciony Fonogramas, lla-
mados también “tratados Internet”, son tratados que buscan salvaguardar los intereses de los
creadores, artistasy productores en el entorno digital.

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

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

El mejorlugar para empezar a buscar informacion sobre las normas y procedimientos de pro-
teccién delaPlen su pais o en otro pais es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la Pl
del correspondiente pais. Se trata de organismos del sector publico que, generalmente de-
penden de un Ministerio.
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Mientras algunos paises cuentanconunaunicaoficinadelaPlque se ocupade todoslosderechos,
enotras se dividird segun se trate de derechos de propiedad industrial (patentes, marcas registra-
dasy disefilos o modelos industriales, etc.) lamada generalmente oficina de la propiedad indus-
trial, y una oficina separada para la administracién de los derechos de autor y derechos conexos.
Otros paisesincluso puedendividirla concesion de marcasy patentes en dos oficinas diferentes.

En el caso de Uruguay, las competencias se encuentran divididas segun se trate de derechos
de propiedadindustrial, como marcasy patentesy modelosindustriales, o de derechos de au-
tor. En el caso de los derechos de propiedad industrial, la oficina competente es la Direccidén
Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energiay Mineria. En cambio, para
los derechos de autory derechos conexos, se deberarecurriral Consejo de Derechos de Autor
delMinisterio de Educaciény Cultura.

Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la Pl (incluidas las oficinas de la propiedad
industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden encontrarse en el siguiente
sitioweb: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

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

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

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

La observancia de la propiedad intelectual es el acto de emprender acciones legales cuando
se haninfringido los derechos de Pl de sulegitimo titular. El objetivo es ponerfinalainfraccidn,
evitarnuevasinfraccionesyrepararlos perjuicios causados.

Para ello, los paises ponen a disposiciéon de los titulares una serie de herramientas que pueden
incluirmedidas provisionales, procedimientos civiles y administrativos, medidas en las fronteras
y procedimientos y sanciones penales. Si bien, las medidas especificas a adoptar dependeran
de lalegislacionlocal, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionadosconelComercio(Acuerdosobre los ADPIC) establecelas normasjuridicas minimas

enrelacion conlaobservanciadelaPlque deberan considerarlos paises miembros.
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En Uruguay, lasleyes que protegen la Pl otorgan alos titulares de derechos una serie de accio-
nes civiles y penales para evitar infracciones, usos no autorizados y falsificaciones. Ello per-
mite a quienes tengan derechos de Pl recurrir a los juzgados competentes para hacer valer su
proteccidn, reclamarlos dafios causadosy evitar futuros perjuicios. En caso de confirmar que
alguien esta violando sus derechos, es recomendable que se ponga en contacto conun abo-
gado delaPlparaasesorarse sobre las posibles acciones aadoptar.
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9. ;{Qué es una patente?

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

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

Esevidentemente cierto que notodaslasempresas desarrollaninvenciones patentables, pero
también es equivocado creer que las patentes se aplican Unicamente a procesos y productos
fisicos y quimicos complejos, o que sélo son Utiles para grandes empresas. En general puede
conseguirse patentes para cualquier dominio de latecnologia, desde clips sujetapapeles has-
tacomputadoras. Existen ya miles de patentes para productos de uso diario como boligrafos,
botellas de cristal, telas o bicicletas.

Para obtener una patente hay que presentar una solicitud a la oficina nacional o regional de
patentes.®En el formulario de solicitud debera describir suinvenciony compararla con tecno-
logias anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conse-
guirse generalmente enla misma oficina de patentes.

En Uruguay este derecho exclusivo se concede por un periodo de 20 afos desde la fecha de
presentacion de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de
mantenimiento, y es valido Unicamente dentro del territorio nacional.

Los titulares de patentes deben vigilar periédicamente las actividades comerciales de sus
competidores para mantenerse alertas sobre posibles violaciones a sus derechos. Ello en vir-
tudde quelaproteccion proporcionada porlas patentes no es automatica, sino sélo cuando el
titularla solicita.

5Puede obtenerunlistado completo delas oficinasnacionalesyregionales de patentesenhttps://www.wipo.int/
directory/es/urls.jsp
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10. ;Como puedo determinar si mi producto
es patentable?

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

» Corresponderauntema patentable;
» Sernuevo;
» Implicarunaactividadinventiva;

» Tenerunaposible aplicacidonindustrial.

Las patentes se conceden porinvenciones. ;Qué esunainvencion? Una “invencién” es una so-
lucién novedosa a un problema técnico. El problema puede ser viejo o nuevo, pero la solucion
siempre ha de sernueva para que pueda merecerelnombre deinvencién.

Sibien es cierto que algunas invenciones son consecuencia de un largo proceso de investiga-
cionydesarrollo(loque comunmente se conoce comol + D) o de grandesinversiones, unainven-
cién no es necesariamente algo complejo o de alta tecnologia. es facil encontrar ejemplos de
invenciones delpasado, simples peroimportantes, enmuchos aspectos delavidadiaria. Incluso
unclip ounmondadientes puede serunainvencion siresuelve un problema técnico anterior.

Una invencién no es un simple descubrimiento de algo que ya existe, sino que requiere inter-
vencidnhumana. Asi, una sustancia extraida de una planta que existe enlanaturaleza puede ser
unainvencion.

Una invencion debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una paten-
te: debe corresponder a un tema 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 con un conocimiento medio del dmbito técnico. Finalmente, el tema de que trata
debe teneruna posible aplicacién industrial, y ser divulgada de manera claray completa.

¢ Algunas organizaciones dedicadasaaspectostécnicos puedenestablecernormas o directrices paraasegurarla
fiabilidad, interoperabilidady eficaciaendeterminados bienesy servicios. Estasnormas suelen desarrollarse entre

los comités técnicos que abarcanamuchos sectoresy expertosinteresados. Organizaciones comola Organizacion
Internacionalde Normalizacién (ISO) o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE) se encargande consen-
suaracercadenormas que protejanlasalud, seguridady medio ambiente através de normas. Durantela elaboraciénde
normas técnicas, puede solicitarse alos participantes que sefalenala atencion del comité elhecho de que puedahaber
unaovarias “patentes esenciales” necesarias paracumplirlanorma, es decir, que nadie podria cumplirlanormasininfrin-
girlapatente. Portanto, se necesitaria el permiso deltitularde la patente, lo que podriaimplicar pagar paraobteneruna
licencia. Engeneral, muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan eluso de tecnologia patentadaen
lasnormastécnicas; son partidarias de ello Unicamente en “casos excepcionales”, cuando estajustificado por “razones
técnicas”. Enestos casos, eltitularde lapatente sobre unatecnologia que se considere esencial paralaimplantacionde
unanormapuede sercontactado porelcomité técnico de unaorganizaciénde desarrollo de normas para pedirle que
aceptenegociarlicencias conlosusuarios de estasnormas entérminosrazonablesy no discriminatorios.
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Elemento de novedad

Una invencidén es nueva, o en la terminologia del derecho de patentes “existe novedad”, sino
forma parte de los conocimientos técnicos disponibles al publico almomento de presentarla
solicitud. Es decir, habra una novedad cuando existe una diferencia entre lainvencidn presen-
taday el conocimiento actual del “estado delatécnica”.

Lo que puede incluirse en el “estado de la técnica” puede variar de un pais a otro. En Uruguay,
unainvencion descrita en una publicacidonimpresa o utilizada en algun lugar del mundo cons-
tituye estado de la técnica y por consiguiente puede destruir la novedad de su invencién. Por
consiguiente, publicar una descripcion de su invencion antes de patentarla puede convertir
estainvenciénenalgo sinnovedady porlo tanto enalgo no patentable.

En algunos paises, las utilizaciones en el extranjero no se incluirdn como estado de la técnica
porque son dificiles de demostrar. Ademas, algunos paises, como ocurre en el caso de Uru-
guay, prevén un plazo de gracia de hasta 12 meses desde el momento en que elinventorrevela
unainvencion, periodo durante el cual puede presentar su solicitud de proteccidon de patente
sinquelainvencion pierdanovedad.

Actividad inventiva

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

Esta es una prueba subjetiva dificil de explicary dificil de aplicar. Hay un nimero considerable
de casos en los que el examinador y el solicitante, o el abogado de patentes, estan en
desacuerdo sobre el caracterinventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces|la
decisidénrecaerd enuntribunal. No esraro que las decisiones de un examinador de una oficina
de patentes seanrevocadas porunadecisionjudicial o que una decisién de un tribunal de nivel
inferior searevocada porun tribunal de instancia superior.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, segun anteriores decisiones ju-
diciales sonlos siguientes: simple cambio de tamafo; hacer algo portatil; inversion de partes;
cambio de materiales; agregacion; o la simple sustitucién poruna parte o funcién equivalente.
Todo esto no se considera que sea suficientemente inventivo para merecer una patente. Sin
embargo, puede merecer proteccion en calidad de modelo de utilidad.

También puede habercasos enque, paracumplirconunanorma determinada, unaempresatengalaopciondeelegir
entreunaserie de tecnologias alternativas que pueden utilizarse, algunas delas cuales puedenincluireluso de tecno-
logiaprotegida o patentada.

Enresumen, pueden existircasos enque paracumplirunadeterminadanorma o reglamento técnico usted puede ver-
se obligado autilizarunatecnologia patentada. Entodos estos casos, usted tiene la obligacion de obtenerunalicencia
deltitulardelapatente.
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Aplicabilidad industrial

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

Seentiende porindustria, ensusentidomasamplio, todolo distinto de una actividad puramen-
te intelectual tedrica o estética. Unaidea en sino puede patentarse sino es unainvencién que
se considera dotada de aplicacionindustrial.”

Temas no patentables

Ademas, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la proteccion de pa-
tente, unainvencion hade corresponder conla definicidon de un tema patentable. Siusted estd
interesado en proteger su invencidon con una patente, debe consultar primero la definicion le-
gal de tema patentable en susleyes nacionales sobre patentes, porque estas definiciones va-
riande un pais a otro.

Segunlalegislaciéon en Uruguay las siguientes invenciones podrian no ser patentables:

» Los descubrimientos, las teorias cientificasy los métodos matematicos.

» Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencial-
mente bioldgicos parala produccion de plantas o animales, con excepcion de los procedi-
mientos no bioldgicos o microbioldgicos.

» Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales,
contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalizacion.

» Lasobrasliterarias o artisticas, o cualquier otra creacion estética, asicomo las obras cientificas.
» Los programas de computacion considerados aisladamente.

» Lasdiferentes formas dereproducirinformaciones.

» Elmaterial bioldgicoy genético, como existe enlanaturaleza.

» Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirirgicos para el tratamiento de personas o
animales.

» Lasinvenciones contrarias al orden publico, las buenas costumbres, la salud publica, la nu-
tricionde lapoblacién, la seguridad o el medio ambiente.

’Ladefiniciénde “industrial” abarcala agricultura.
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1. ;Por qué debo patentar mis productos o
procesos innovadores?

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

empresa los derechos exclusivos para utilizar y explotar la invencién durante hasta 20 afios
desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Ademas, la proteccién de patente
puede proporcionartambién:

»

»

»

»

»

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

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

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

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

Imagen positiva para suempresa. Los interlocutores comerciales, inversoresy accionistas
pueden considerarla cartera de patentes de suempresa como demostracion de un alto ni-
vel de especializaciény capacidad tecnoldgica. Esto puede resultar Util para obtener fon-
dos, encontrarnuevos socios comercialesy elevar el valorde mercado de suempresa.
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12. ;Qué sucede si no patento mis productos
O procesos innovadores?

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

Podria patentarla otrapersona. En Uruguay, cuando mas de una persona o empresapresentan
solicitudes de patente para la misma invencion, tiene derecho a la patente la primera perso-
na o empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, si usted no patenta en absoluto sus
invenciones o las invenciones de sus empleados, o si presenta su solicitud demasiado tarde,
otra persona - que puede haber desarrollado mas tarde la misma invencidn o una invencion
equivalente - podria conseguiruna patente. El titular de la patente podra entonces excluirlegi-
timamente a suempresa del mercado, limitar sus actividades ala continuacién de la utilizacion
previa (cuando lalegislacion sobre patentes prevea esta excepcidn) o pedir a suempresa que
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
invencion, pero sin tener que pagar por este uso. Las empresas mas grandes pueden aprove-
charlas economias de escala para fabricar el producto de modo mas baratoy competirconun
precio de mercado mas favorable. Esto puede reducir considerablemente su participaciénen
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.

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 a nadie. Sinla proteccion de la Pl quedan gravemente disminuidas las oportuni-
dades paraconcederenlicencialatecnologia a terceros 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 desearan revelar sus
invenciones, porque temeran que la otra parte pueda “salir corriendo conlainvencion”. La pro-
teccidénde patente limitalosriesgos de que esto suceda, porque el titular de la patente tiene la
exclusividad legal sobre la utilizacién de lainvencién.
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Soquimat es una startup chilena que combina quimicay tecnologia para produciry
comercializar T-Coat, una pintura anticorrosiva auto-reparadora y sustentable con
elmedioambiente. T-Coatesunrecubrimientointeligente anticorrosivo que combi-
nananotecnologiay compuestos organicos renovables pararecubrimientos de alto
rendimiento. Es utilizado porempresasy particulares para proteger estructuras me-
talicas expuestas alaintemperie o sumergidas enun medio salino.

Sucofundadoraydirectoraejecutiva, PatriciaBarros,comenzd atrabajarenlaelabo-
racion de la tecnologia como parte de su trabajo de tesis enla Universidad de Con-
cepcion. Al dia de hoy, ya cuenta con dos patentes de aditivos para recubrimientos
organicos anticorrosivos junto ala Universidad registradas ante el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial de Chile.

13. ;Qué es un modelo de utilidad?

Enalgunos paises, incluyendo a Uruguay, lasinvenciones pueden protegerse mediante mode-

los de utilidad, que se conocen también por “patentes de innovacién”, “innovaciones de utili-
dad” o “patentes acortoplazo”.

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

» Losrequisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes.
Sibiensiempre debe satisfacerse elrequisito dela “novedad”, losrequisitos dela “actividad
inventiva” son mucho mas laxos o incluso no existen. En la practica, se utiliza la proteccién
mediante modelos de utilidad parainnovaciones menores que quizas no califiqguenparauna
patente deinvencion.

//33//



La clave parala Propiedad Intelectual

» Elplazo de duraciéndelaproteccién pormodelos de utilidad es mas corto que el delas pa-
tentes. En Uruguay este plazo es de 10 afios desde el momento de la solicitud y puede ser
renovado poruna unicavez por5 afios mas.

» Elprocesoderegistrodelos modelos de utilidad suele ser considerablemente mas sencillo
yrapido que el de una patente de invencién, conuna duracién promedio de seis meses.

» Esmuchoméasecondmico obtenery mantener modelos de utilidad.

» En Uruguay, la protecciéon mediante modelos de utilidad aplica Unicamente a productos
(como pueden ser herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, y equi-
pos)y no aprocedimientos.

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

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

Elprimer paso para obteneruna patente esrellenar una solicitud de patente. Esimportante no
divulgar suinvencidn antes de rellenar la solicitud de patente. Unarevelacion previa afecta sus
posibilidades de obtenerla patente, porque yano se considera que lainvencion sea nueva.

¢Como puedo saber que miinvencion es nueva?

Esesencialllevaracabounabusquedade patentes antes derellenarla solicitud, pues elloindi-
carasisuinvencion es nuevay porlo tanto sies probable que se patente. Usted puede realizar
labusquedapersonalmente orecurriralos servicios de un agente profesional de patentes para
que realice lainvestigacion. La Direccion Nacional de Propiedad Industrial ofrece los siguien-
tes servicios de manera gratuita: Asesoramientos personalizados en patentes, busqueda de
documentos de patente por datos bibliograficos y busqueda tematica de documentos sobre
patentes, lo que permite realizar una busqueda personalmente.? La solicitud de blisqueda se
presenta através del Sistema de Presentacionenlinea (SPL) en el siguiente enlace: https://rad.
miem.gub.uy/login/auth El solicitante debe completar en forma electrdnica el formulario de

Solicitud de informacidén Tecnoldgica.®

8https://pamp.miem.gub.uy/pamp/

?Puede consultarla Guiade Usuario del Sistema de PresentacionenLlineaeneste enlace: https://www.gub.uy/
ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/2019-12/guia_de_usua-
rio_-_sistema_de_presentacion_en_linea_0.pdf
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¢Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente?

Es posible solicitarla proteccién de la patente directamente, sinrecurrir aun agente de paten-
tes. Sinembargo, esrecomendable contrataraun profesional conexperienciaparaasegurarse
de que laredaccion de la patente se hace de modo adecuado. Algunas oficinas exigen que las
personas no domiciliadas en el pais estén representadas por un agente de patentes que sea
residente en el pais donde se pide la proteccion.

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

Unavez presentada la solicitud de patente, la oficina encargada desarrolla un proceso de tres
etapas:

» Examendeforma;
» Examendefondo;

» Concesiony publicacion.

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

Examen de forma

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

En caso de que el examen de forma sea aprobado, la Direccion Nacional de Propiedad Indus-
trial procederd a la publicacién en el Boletin de la Propiedad Industrial para dar a conocer la
invencidony posibilitarla presentacion de observaciones de otros interesados.

Examen de fondo

El objetivo de la busqueda es determinar el estado de la técnica en el ambito concreto al cual
pertenece lainvencion. Al realizar este examen de fondo, la oficina de patentes repasa sus ar-
chivos para determinar si hay documentos que describen una soluciéon que seaidéntica o se-
mejante aladescritaenlaaplicacién.
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El objeto del examen es asegurarse de que la aplicacion satisface determinadas condiciones
de patentabilidad. En definitiva, se trata de no concederla patente si:

» Lainvencion estd excluida de la proteccidon de patente por disposiciones especificas de la
legislacion;
» Lainvenciénnoesnueva, noimplicaunaactividadinventiva o no esindustrialmente aplicable;

» Lainvenciénno esta descripta adecuadamente de unmodo claroy completo.

Aligual que en el examen de forma, se da al solicitante la oportunidad de eliminar las objecio-
nes planteadas durante el examen sustantivo.

Concesiony publicacion

Si el proceso de examen ha llegado a una conclusion favorable para el solicitante - es decir si
se hancumplido todos losrequisitos necesarios encuantoalaformayelfondo -y suponiendo
que no se ha presentado ninguna oposicidon o que la oposicion ha sido infructuosa - no todos
los paises admiten oposiciones de terceros durante el trdmite -, la oficina de patentes conce-
derduna patente. Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina de patentes:

» Losdatos delapatente seintroducenenelregistro de patentes.

» Se entrega al solicitante un Certificado de Concesidn; se trata de un documento juridico
que determinallatitularidad de la patente.

Para mantener en vigor la patente cada afo y durante el plazo de vigencia hay que pagarala
oficina de patentes unatasa determinada de renovacidon o mantenimiento.

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

Los costos de una patente puedendividirse en cuatro tipos diferentes.

» Los costos relativos alas tasas de aplicaciony otros derechos de tramitacién pagados ala
Direccién Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). Estos gastos pueden variar mucho de
un pais a otro (puede obtenerse informacidn sobre las tasas directamente de las oficinas
nacionales delaPl)y suelen sermenores que los demas gastos citados a continuacion.

» Los costos relacionados con los abogados o agentes de propiedad industrial que ayudan
aredactary presentarla solicitud de patente. Aunque no sea obligatorio, esrecomendable
recurrir a un abogado o agente que colabore en el trdmite de solicitud. En algunos paises
incluso puede serobligatorio para quienes no sonresidentes.

/1136//



La clave parala Propiedad Intelectual

» 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-
sultarelevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.

» Tasas de mantenimiento. Una vez concedida la patente, los titulares deberadn pagar cada
ano las correspondientes anualidades, dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento, to-
mandose como fecha de vencimiento el aniversario de la presentacion de la solicitud. El
pago también podrarealizarse dentro de los seis meses posteriores al vencimiento, conun
recargodel 50 %. La faltade pago delas anualidades producird la caducidad de la Patente.

En Uruguay, las pequehas y medianas empresas (PYME) pueden acceder a descuentos en el
pagodetasasquealcanzanhastael 80%. Ademas, sideseansolicitarla proteccion de patente
en varios paises, el servicio ofrecido por el sistema del PCT administrado por la OMPI puede
reducir considerablemente las tasasy simplificarlos tramites.

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

La “informacion sobre patentes” es informacién técnicay juridica contenida en los documen-
tos de patentes publicados periddicamente por las oficinas de patentes. Un documento de
patente contiene la descripcidn completa de como funciona una invencién patentada y las
reivindicaciones hechas que determinan el alcance de la proteccion. También contiene datos
sobre quién patentd lainvenciony cuando se patentd, y facilitala bUsqueda de referencias bi-
bliograficas. Casi dos terceras partes de lainformacidén 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 informacién de paten-
tesenlacoleccion mas grande de datos tecnoldgicos clasificados del mundo.

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

» Evitar gastosinnecesarios alinvestigarlo que ya se sabe;

» Determinary evaluartecnologias para obtenerlicenciasy transferir tecnologia;

» Determinartecnologias alternativas;

» Estaraldiadelasultimastecnologias ensupropia dreatécnica;

» Encontrar soluciones para problemas técnicos;

» Conseguirideas para seguirinnovando.

Desdeelpuntodevistadelaestrategiade negociosde suempresa, lainformacién de patentes
puede ayudarle a:

v

Localizar socios 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 PYME para:

» Evitar posibles problemas deinfraccion;

» Evaluarla patentabilidad de sus propiasinvenciones;

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

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

» Contieneninformacion que amenudo no se divulga de otra forma;

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

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

» Abarcan practicamente todaslas esferas delatecnologia.
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Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacién Internacional de Patentes (IPC) se ha preparado principalmente para que sea
un sistema de clasificacidn y posterior consulta de documentos de patentes. El objetivo pri-
mario de la|IPC es estableceruninstrumento eficaz de busqueda que sirva a toda persona que
participe en actividades de investigacion y desarrollo, invencion o aplicacién de soluciones
técnicas. A este fin intenta asegurar que cada tema técnico tratado de una invencion pueda
clasificarse, dentro delo posible,comountodoyno porclasificaciones separadas de sus par-
tes constituyentes. La IPC subdivide la tecnologia en 8 secciones, 120 clases, 628 subclases
y casi 80.000 grupos, que abarcan todos los dmbitos de la tecnologia. En el momento actual
son miembros de la IPC 65 paises, incluido Uruguay, y hay otros paises que utilizanlaIPC o va-
riantes de ella para clasificarlas patentes.

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

17. ;Como debo leerun documento de patente?

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

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

» Descripcion: hade describirconsuficientes pormenoreslainvencion de modo que unaper-
sona versada en la misma area técnica pueda reproducir la invencidn a partir de la descrip-
cionylos dibujos. Enla practica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticas en el
caso de patentes de biotecnologia) en las que puede haber material adicional de apoyo en
disquete, CD u otros medios que se guarda separado del documento de patente.
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» Reivindicaciones:indicanelalcance delaproteccidn. Se considerangeneralmentelaparte
masimportante de una patente. Es esencial que lasreivindicaciones esténbienredactadas,
que declaren exactamente los aspectos de lainvencidn que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estan generalmente numeradas, siendo elnimero1lareivindicacion masampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
caciéndelapatente debe estarapoyada porla descripciénylos dibujos.

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

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

18. ;:Donde puedo buscar informacion sobre
patentes?

Al ser las patentes documentos publicos, las oficinas de la Pl ofrecen facilidades para que el
publico en general pueda consultar las bases de datos sobre patentes, encontrandose mu-
chas deellas disponibles enlineay de manera gratuita. Existen ademas algunas empresas pri-
vadas que ofrecen bases mas complejasy de acceso comercial. Los agentes de patentes es-
tangeneralmente capacitados parabuscardocumentos de patentesy amenudolasempresas
recurren a ellos para obtenerlainformacién necesaria.
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Enlaces conbases de datos gratuitas y enlinearelativas a patentes:

» Base deMarcasyPatentesdela DNPI: https://pamp.miem.qub.uy/pamp/

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

M

Latipat: https://Ip.espacenet.com/

» Espacenet: https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

» Google patents: https://patents.google.com/
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19.;Qué es una marca?”

Una marca es todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona
fisicaojuridicadelos de otra.

Las marcas constituyen un elemento esencial en la actividad empresarial pues permite dife-
renciarlos productos o servicios de los competidores. Pueden considerarse marcas las pala-
bras, letras, nimeros, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas, las frases publi-
citarias o una combinacion de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos
o servicios. Asimismo, cada vez son mas los paises que permiten el registro de formas menos
tradicionales de marcas, tales como los disefios tridimensionales (por ejemplo, la botella de
Coca-Colaolabarrade chocolate Toblerone), los signos sonoros (como elrugido de ledn que
precede las peliculas producidas por MGM), los signos olfativos (como los perfumes) y las de
posicion o movimiento (como la animacion de Netflix al comenzar una pelicula).

Las principales funciones de las marcas son:

» Permitiralos consumidores identificar el producto de una empresaya se trate deunbieno
deunservicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de lacompeten-
cia. Los consumidores que estan satisfechos con un determinado producto son mas pro-
pensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que
puedandistinguirlo facilmente de otros productosidénticos o similares.

» Permitiralas empresas diferenciarsus productos delos delacompetencia. Porellolas mar-
cas desempefan un papel primordial en las estrategias de publicidad y comercializacion
de las empresas porque definen la imagen y reputacion de los productos de la empresa
ante los consumidores.

» Asimismo, las marcasincitanalas empresas ainvertiren elmantenimiento olamejoradela
calidad de sus productos, ya que garantizan labuenareputacién de los productos relacio-
nados conunadeterminada marca.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

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

El nombre comercial es el nombre completo de su empresa, por ejemplo, “Tienda Inglesa’, e
identifica a su empresa. Puede terminar con SRL, S.A. u otra abreviatura similar que denota el
caracter juridico de la empresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o

°L apalabra“marca” se usasiempre enlapresente guiareferidatanto aproductos(cuandolo corriente es utilizar
“marcade fabricaocomercio”)como aservicios (cuando engeneral se aplicanlas palabras “marcas de servicios”),
segunelcontexto.
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productos de suempresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso del
supermercado “Tienda Inglesa”, que puede vender unos productos bajo el nombre de “Tienda
Inglesa” y otros bajo el de “Buffet” o “Barny’s”. Las empresas pueden utilizar una determinada
marca para identificar todos sus productos, una linea de productos en particular, o un tipo es-
pecifico de producto fabricado porlaempresa. Algunas empresas también usan sunombre co-
mercial o una parte del mismo como marca, en cuyo caso, deberian considerar registrarlo como
marca para obtener proteccion.

20. ;Qué no puede protegerse como marca?

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

Términos genéricos. Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender
sillas,lamarca sera denegadaya que “silla” es el término genérico del producto.

Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el
producto en cuestidn. 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. Delmismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPIDO”, “ELMEJOR?”,
“CLASICO” 0 “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares.

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 lacteos (es decir, conla mantequilla).

Marcas consideradas contrarias al orden publico o la moral. Porlo general, las palabrasy las ilus-
traciones que se consideren contrarias alas normas cominmente aceptadas de moraly religiénen
el pais donde se desea obtenerla proteccionno se puedenregistrar como marcas.

Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones
internacionales que hayan sido comunicados ala Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse
delaposibilidad deregistro.

Las solicitudes también pueden ser denegadas cuando la marca entra en conflicto con mar-
cas ya existentes. La coexistencia de dos marcasidénticas (o muy similares) asignadas al mis-
mo tipo de producto puede confundir alos consumidores. Al tramitar la solicitud, las oficinas
de la Plinvestigan la posibilidad de conflicto con marcas existentes, (entre las que figuran las
marcas famosas noregistradas), yrealizan publicaciones paraque puedanserimpugnadas por
terceros. Sila oficina de registro considera que sumarca esidéntica a una existente o tan simi-
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lar que podria inducir a confusion con productos idénticos o similares, serd denegada o inva-
lidada, segun corresponda. Porlo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan
causar confusion porsusimilitud amarcas existentes.

21. ;Por qué debo proteger mi marca?

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

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

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

Porlotanto, laprotecciéon de lamarcade su producto:
» Garantiza que los consumidores distinganlos productos;
» Permite alas empresas diferenciar sus productos;

» Esuninstrumento de comercializacidny permite proyectarlaimagenylareputaciénde una
empresa;

» Puede serobjetode concesidndelicenciasy proporcionarunafuente directadeingresosa
través deregalias;

» Representaunfactordeterminante enlos acuerdos de franquicia;

» Puede serunimportante activo comercialy servir alos efectos de obtener financiacion por
parte de terceros;

» Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto
paranoinduciraengafio al consumidor.
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Las ventajas principales deregistrarlamarca en estos casos son:

» 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;

» Elregistro hace mas facily efectivalavigilancia frente a posiblesinfractores.

22.;Cuales sonlos diferentes tipos de
marcas?

Marcas

Como se definid enla pregunta 19, las marcas son signos que permiten diferenciarlos produc-
tos o servicios producidos o suministrados porunaempresa delos de las demas.

Marca de servicio

La marca de servicio es de naturaleza muy similar ala marca de fabrica o de comercio. Ambas
sonsignosdistintivos;lasmarcas de fabricadistinguenlos productosdeunaempresadelosde
las demas, y las marcas de servicio cumplenla misma funcidon enrelacién conlos servicios. Los
servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad,
restauracion, consultoria, etc. Las marcas de servicio puedenregistrarse, renovarse, invalidar-
sey cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujecidn a las mismas condiciones
que las marcas de fabrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por
simismas no utilizan lamarca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para co-
mercializar sus productos. La asociacion establece criterios que rigen el uso de la marca co-
lectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geografico) y ofrece a cada una de las em-
presaslaopcidénde usarlamarcaacondicionde cumplirdichasnormas. Las marcas colectivas
pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de
empresas gue por separado tendrian dificultades para que los consumidores reconozcan sus
marcas y que los principales minoristas las distribuyan. Un ejemplo de una marca colectiva en
Uruguay eslamarca “Mercado delos Artesanos” que pueden utilizarlos artesanos que exhiben
y comercializan sus productosy artesanias enloslocales delaAsociacidon Uruguaya de Artesa-
nos(A.U.D.A)).
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Marcas de certificacion

Las marcas de certificacion se conceden cuando un producto o servicio satisface unas nor-
mas definidas, pero no estan restringidas a un grupo en particular. Puede usarlas todo el que
pueda certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas. Enla mayoria de los
paises, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificacion es que
las primeras solo pueden ser usadas por un grupo especifico, por ejemplo, los miembros de
unaasociacion, mientras que las marcas de certificacion puede usarlas cualquieraque cumpla
las normas estipuladas por el titular de lamarca de certificacion.

Uno delosrequisitos masimportantes para obtenerunamarca de certificaciones que la entidad
que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestién cumplen
las normas. Un ejemplo uruguayo de una marca de certificacion es la marca “Amatistas de Arti-
gas - Origen Certificado” de la Direccién Nacional de Mineriay Geologia (DINAMIGE), que puede
aplicarse sélo alas piedras de este tipo extraidas de canteras del departamento de Artigas.

Marcas notoriamente conocidas

Sonlasmarcas consideradas como “muy conocidas” dentro deundeterminado mercado. Este
tipo de marcas gozan de mayor proteccion ya que pueden estar protegidas, aunque no estén
registradas (e incluso no se hayan usado). Ademas, las marcas notoriamente conocidas estan
protegidas contra la utilizacidén de toda marca similar que pueda inducir a confusién, incluso si
esta Ultima se aplica a productos de otro tipo. La finalidad principal de esa proteccién refor-
zada esimpedir que las empresas se aprovechen de lareputacion de una marca notoriamente
conocida sin ofrecer contrapartiday dafien sureputacién orenombre.

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

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

» Lamarcaelegidadebe cumplirtodoslosrequisitoslegales para poderregistrarse.

» Esrecomendable asegurarse de que, silamarca estd formadaporunaomas palabras estas
palabras puedanleerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidady que se preste
atodotipo de medios publicitarios.
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» Eltextono debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma nien ninguno de los
idiomas de los mercados de exportaciéon potenciales.

» Lamarcano debe seridéntica o tansimilaraotra que puedainducira confusion.

» Sunombre de dominio (direccién de Internet) debe estar disponible para suregistro.

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

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

» Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relacion con el producto que
anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es probable que re-
quieran mucha mas publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la
marcay el producto. Unejemplo de ello serialamarca Mosca paraidentificaruna papeleria.

» Marcas sugerentes. Son marcas gue insindan uno o varios atributos del producto. El atrac-
tivo de las marcas sugerentes es que actian como una forma de publicidad. Sin embargo,
entrafan el pequefio riesgo de que algunos paises consideren que la marca es demasiado
descriptivay denieguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente seria la cerveza Pilsen
yaque se tratade untipo especifico de cerveza.

» Independientemente deltipo de marcaque ustedelija, esimportante que evite imitar marcas
ya existentes. Es probable que no le permitanregistrar niuna marca que varie ligeramente de
lamarca notoriamente conocida o famosa de un competidor, niuna que esté mal deletreada.

24. ;Como registro mis marcas en Uruguay?

El solicitante

Paraingresarunasolicitud de Marca ante la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial debe
hacerlo mediante el Sistema de Presentacion en Linea (SPL), a través del siguiente link: https://
rad.miem.gub.uy/login/auth

En caso de ya estarregistrado, ingresar usuario y contrasefia, y hacer clic en el botén azul “In-
gresar”;y pasaralaseccion “Solicitudes de marcas”. Encaso deingresar por primeravez, hacer
clicenellink “Registrarusuario” y seguirlos pasos para el registro.
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Enelformulario de solicitud, deberaincluir:
» Losdatosdesuempresa;
» Elnombre olailustracién graficade sumarca (a veces se exige un formato especifico);

» Unadescripciondelosproductosyserviciosydelaclase oclasesalasque pertenecenpara
las que suempresa desea obtenerlaprotecciénde lamarca.

La oficina de marcas

El proceso de tramitacidn de las solicitudes de marcas en Uruguay comprende las siguientes
etapas.

Examen de forma. La oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple
los requisitos o formalidades de caracter administrativo, es decir, que se ha pagado latasade
solicitudy que el formulario de solicitud estd debidamente rellenado.

Publicacion e impugnacion. La marca se publica en el Boletin de la Propiedad Industrial con
objeto de concederunplazo aterceros paraimpugnarelregistro.”

Examen de fondo. La oficina de marcas también examina la solicitud para verificar gue cumple to-
doslos requisitos sustantivos, y que la ley de marcas registradas del pais no excluye el registro del
signo. La oficinaexamina también silamarca esta en conflicto conmarcasregistradas enlaclase o
clases pertinentes. Paralos fines del registro de marcas se utilizauna Clasificacion Internacional de
Productosy Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificacién de Niza).

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

Renovacion. La marca puede serrenovada indefinidamente pagando las tasas de renovacion
correspondientes, perosinose usadentrodelos 5 afios desde suconcesidn, elregistro puede
invalidarse enrelacion conlatotalidad delos productosy servicios o con algunos de ellos.

El costo de la proteccion

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

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

» Realizarunabusqueda de marcas también puede ocasionar costos.

"Puede accederaboletinesyapublicadosen: https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comuni-
cacion/publicaciones/boletin-propiedad-industrial-ano-2024
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» Elprocesoderegistroacarrea costos que varianenfunciondelnimero de paisesydelaca-
tegoriadelos productos o las clases de marcas parala que se solicita proteccion.?

» Lasempresas querecurranaunagente de marcas paratramitarelregistroincurrirdnengas-
tos adicionales, aunque probablemente ahorrardn bastante tiempoy esfuerzos.

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

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se hallevado a
cabounabusquedade marcas paraestarseguro de quelamarcaque piensa utilizar, o una simi-
lar, no ha sido yaregistrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.
Es aconsejable realizaruna busqueda de marcas temprana, antes de iniciar sus actividades, no
s6loenelpropio paissinotambién, siello esposible, enpaises potenciales de exportacionafin
de evitar problemas de infraccion en una etapa posterior. Esto le ayudara a tomar decisiones
tempranas acercadelamejorformade comercializar sus bienesy servicios, evitando inversio-
nes endisefo, papeleriay publicidad que luego no pueda utilizar. Incluso le servira para que su
empresa no realice infracciones involuntarias sobre derechos de terceros en sumercado o el
exterior, todo lo cual podria ocasionarle dafios econédmicos y reputacionales.

Puede realizar la busqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En
ambos casos, la busqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas (gra-
tuitamente o pagando una tasa) o previo pago, consultando una base de datos sobre marcas
registradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa busqueda sdlo es preliminar.
Quiza sea dificil asegurarse de que la marca elegida no es “similar hasta el punto de generar
confusion” conunamarca ya existente cuyo registro seavalido. De ahila utilidad de contar con
la orientacion de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los tramites
que exige la oficinade marcasy conlajurisprudencia en ese ambito.

La Direccidn Nacional de Propiedad Industrial ofrece su base de datos en linea y gratuita de
marcasregistradas para que usted puedarealizar por sucuentaunabusqueda preliminar. Ade-
mas, se puederealizarsin costounabusqueda de Antecedentes Fonéticos que ayudaacercio-
rarse siya existe unamarcaigual o confundible conla que desearegistrar. Sidesearealizaruna
busqueda para otros potenciales mercados, en el sitio web de la OMPI se dispone de unallista
de bases de datos sobre marcasen(Base Mundial de Datos sobre Marcas (wipo.int)).

Lasmarcas estanagrupadasen “clases” segunlos productos o servicios queidentifican (véase

2 Puede accederalosvalores delastasasdeinscripcionen: https:/www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mi-
neria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial
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la explicacion del sistema internacional de clasificacion en https://www.wipo.int/classifica-

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

Clases de marcas

La oficina de Pl exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o
servicios, 0 ambos, para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a “clases”.
Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificacion de marcas, que permite
almacenar ordenadamente informacién sobre marcas registradas conforme a los diferentes
tipos de productos o servicios. Se facilitaasilabusquedadeinformaciénenlas bases de datos
sobre marcas. Es esencialregistrarlamarcaentodaslas clases enlas que se piense usarla.

El sistema de clasificacion mas utilizado es el Sistema de Clasificacion Internacional de Pro-
ductosy Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificacion de Niza), que constade 34 clases
para productosyde 1l paraservicios.

Ejemplo

;Cdémo se clasificanlos productos? Tomemos el ejemplo de laempresa CONAPROLE. Para comer-
cializar sus productos lacteos, como leche, yogury quesos, CONAPROLE debera solicitar la mar-
caparalos productos correspondientes ala clase 29. Sinembargo, sidesea comercializar otro tipo
de comestibles, como jugos y bebidas sin alcohol con la misma marca, debera registrar también
la marca enrelacion con los productos de la clase 32. Aunque algunos paises exigen una solicitud
aparte paracadaclase de producto, enUruguay es posible incluirvarias clases enunasola solicitud.

LECHE
FRESCA
DESCREMADA

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

Requisitos de uso

Lalegislacion sobre marcas suele requerir que los titulares de registros efectivamente utilicen
sus marcas en el mercado. Si bien los niveles de exigencia respecto al uso y su momento de
comprobacidénvarian segun el pais, el objetivo de estas normas es garantizar que elregistro se
ha hecho conlaintencidn de utilizar realmente la marca en el mercado y no simplemente para
obstaculizar su utilizacion por otros.
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Simbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, MD, MR, ™ o SM, (marca registrada, signo como mar-
ca, o marcade servicio) o simbolos equivalentes junto a sumarca a finde informar alos consu-
midoresyalacompetenciade quelapalabra,logotipo u otro signo esunamarca. Estos simbo-
los no son obligatorios y generalmente no aportan mayor proteccién juridica a la marca, pero
pueden ser un medio conveniente parainformar alos demas de que un signo determinado es
unamarca, previniendo asialos posiblesinfractoresy falsificadores.

Utilizacion en la publicidad

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

Una marca para muchos productos

Dependiendo de cuél sea la estrategia de marca de su empresa, serd libre de decidir siusala
misma marca para todos sus productos, fortaleciendo asielnombre de lamarca cadavez que
selanceunnuevo producto o utilizando una marca diferente para cadalinea de productos.

Aplicaruna marcaya existente a productos nuevos permitird que el nuevo producto se benefi-
ciedelaimagenyreputaciondelamarca. Sinembargo, si se precisa unaimagen distintiva 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
unamarcanueva conjuntamente con una marca existente.

Sea cual sea la opcion elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la
marcaestéregistradaentodaslasclasesde productososervicios,0ambos, alos que se aplique.

Envasesy etiquetas

El envasado se refiere al aspecto de las etiquetas, envoltorios y contenedores utilizados para
envasary transportarelproducto. Lasetiquetas sonmaterialesagregadosaunproductoquelo
identifican o daninstrucciones o detalles sobre su propiedad, utilizacion, caracteristicas, des-
tino, etc. Ambos son elementos cada vezmasimportantes paralas empresasy consumidores.

Por este motivo, las palabras, letras, nombres, lemas, dibujos, disefos, simbolos, representa-
ciones pictdricas, ounacombinacion de estos elementos, empleados enel etiquetadoyenva-
sado, pueden protegerse como marcas sise utilizan paraidentificar o distinguirlaprocedencia
delas mercancias o servicios.
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Incluso, las empresas también pueden utilizar marcas colectivas en su etiquetado y envasado a
finde comercializar conjuntamente los productos de ungrupo de empresasy mejorarelrecono-
cimiento delproducto, o pueden utilizar marcas de certificacion para certificar que sus produc-
tos cumplen conun conjunto de normas preestablecidas. Tanto las marcas colectivas como las
de certificacidn generalmente puedenusarse junto conlamarcaindividual de laempresa.

Algunos productos de origenes geograficos distintivos pueden etiquetarse, envasarse y
anunciarse mediante indicaciones geograficas indicativas de que el producto tiene una de-
terminada calidad, reputacion u otras caracteristicas que se atribuyen a su origen geografico
y que han sido debidamente protegidas como indicacién geografica. En el caso de algunos
productos (porejemplo, elvinoylas bebidas espirituosas) esimportante que los exportadores
presten mucha atencidn anoincluiren sus etiquetas o envases términos que estan protegidos
como indicaciones geograficas (porejemplo, “Tequila”, “Champagne”, “Chianti”) amenos que
sus productos hayanrecibido la certificacién de los drganos correspondientes como produc-
tos conderecho autilizar unaindicacién geogréfica determinada.

27. ;Que es la certificacion de productos? ;Cual
es la funcion de las marcas de certificacion?

Certificacion de productos

La certificacion de productos se define como “un procedimiento mediante el cual un tercero
ofrece seguridades por escrito de que un producto, proceso o servicio es conforme con de-
terminadosrequisitos”. La certificacionde productos comprende laemision de unamarca que
certificalas caracteristicas comunes, en particular de calidad, los componentes, la naturaleza,
lametodologiaempleaday otros datos relevantes, ajuicio del titular, de los productos o servi-
cios prestados porpersonas autorizadas y controladas por el titularde lamarca.

EnUruguay, el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU) haregistrado la marca de certifica-
cién “Producto Certificado LATU” paraidentificar que el producto o servicioidentificado cum-
ple contodaslas exigencias de unanorma, reglamento o especificacion.
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Una demostracion de calidad

Unproducto que llevaunamarcaincluye la garantia de un tercero de que:

M

Elproducto se hafabricado conforme aunanorma aplicable;

» Laproducciéonse havigiladoy controlado;

M

El producto se haensayado einspeccionado;

M

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

Los érganos de certificacion de productos utilizan varias técnicas de valoracion (la mayoria de
las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir siconceden o no el certificado. Las
marcas de certificacién de productos persiguen el objetivo de demostrar alos consumidores
que el producto satisface y seguird satisfaciendo la norma aceptada mas generalmente para
elproducto o servicio.

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

» Losvendedores deseancrearse unareputacion,ampliarsus mercados, mejorarlacompeti-
tividad, promover nuevos productos, etc.

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

» Lalegislacionpara protegerlasaludy seguridad de los consumidores obliga a que los produc-
tosllevenunamarcade certificacién. Porejemplo, algunos productos que aparecenenlaslistas
delasreglamentaciones de productos de laUnion Europea (UE) debenllevarlamarca “CE” y al-
gunos productos eléctricosy electronicos no se pueden comercializaren Canadasinollevanla
marcade laAsociacion de Normalizacion del Canada (Canadian Standards Association, CSA).

La certificacidon de productos realizada por drganos de certificacion de terceros (a saber, in-
dependientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la mas aceptable para
los compradores, los importadores y las autoridades reglamentadoras. Muchos érganos na-
cionales de normalizacion ofrecen servicios de certificacion de productos de terceros, que
comprenden la inclusidon de la marca de certificacion en el producto junto con el numero de
referencia de la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En Uruguay,
sélo pueden ser titulares de una marca de certificacion o de garantia, un organismo estatal o
paraestatal, competente para realizar actividades de certificacion de calidad por cuenta del
Estado conforme asus cometidos, o unaentidad de derecho privado debidamente autorizada
por el drgano competente mencionado.

En otros paises, la certificacion de productos puede estar a cargo de asociaciones comercia-
les oindustriales, instituciones estatales u érganos privados de certificacidn.
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28. ;Qué es un dibujo o modelo industrial?
¢Por qué esimportante 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
disefo 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 significaquelasempresas desarrollenlosrasgosfuncionalesy estéticos del
producto teniendo en cuenta también cuestiones como la comerciabilidad del producto y los
costos de fabricacion, olafacilidad de transporte, almacenamiento, reparaciény eliminacion.

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de la Pl, una patente de disefio industrial o
“dibujo o modelo industrial” se refiere a las creaciones originales de caracter ornamental
queincorporadas o aplicadas aun productoindustrial o artesanal, le otorganuna apariencia
especial.

Dicho con otras palabras, se refiere solo alos aspectos estéticos o la apariencia exterior de, por
ejemplo, una butaca. Sibien el dibujo o modelo de un producto puede tener rasgos técnicos o
funcionales, los dibujos o modelos industriales, como categoria dentro del derecho de la Pl, se
refieren sélo al caracter estético de un producto acabado y, por consiguiente, son distintos de
todo aspecto técnico o funcional. El cardcter ornamental puede derivarse, entre otros, de la for-
ma, linea, contorno, configuracion, color, textura o materiales que componen el producto.
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Enalgunos casosincluso laformay el disefio del envase del producto (es decir, el aspecto or-
namental o estético del envase del producto) también puede protegerse como dibujo o mo-
deloindustrial. Silaformay el envase de los productos se considera distintiva (lo cual significa
que permite distinguir el producto de los competidores) también puede servir y registrarse
como una marca tridimensional. Un ejemplo famoso es la forma de la botella de Coca-Cola o
delabotellade Orangina que estan protegidas como marcas tridimensionales.

En algunos paises, el envase distintivo de un producto puede protegerse como “trade dress”
(o presentacion comercial) del producto para impedir que los competidores utilicen rasgos
similares que induzcan a confusion. El “trade dress” del producto generalmente protege la
imagen total del producto y puede incluir pautas de colores, texturas, tamanos, dibujos, for-
masy lacolocacidonde palabras, graficosy decoraciones sobre el producto o en suenvase.”®

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

En general, los disefos industriales estan constituidos por rasgos tridimensionales como la
forma de un producto (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.

Las marcas de calzados suelenregistrar sus modelos como disefios industriales. Es
el caso delaempresa brasilera Havaianas que, ademas de sus marcas, protegen sus
caracteristicos disefios de ojotas mediante patentes de disefio industrial.

S Lapresentacion comercial 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.

11577/



La clave parala Propiedad Intelectual

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

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

»

»

»

»

El dibujo o modelo de un articulo es a menudo el factor que lo hace atractivo e interesan-
te paralos consumidores, y el atractivo visual es la consideracion bésica en la decisién del
consumidor de escoger un producto en lugar de otro. Esto es especialmente cierto en las
categorias con una amplia gama de productos que desempefan la misma funcion, como
cepillos para el pelo, cuchillos y ldmparas, o también automodviles y computadoras. Habida
cuenta de laimportancia comercial del disefio en el éxito de un producto, protegerlo para
que lacompetenciano lo copie o imite deberia serun elemento esencial de la estrategia de
negocios de todo disefador 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 modelosindustriales tienen una influenciaimportante enla comercializacion
eficazde una granvariedad de productos, porque ayudan adefinirlaimagende marcadela
empresa. Proteger un disefio industrial garantiza la exclusividad de suusoy es un elemento
basico enlaestrategia de comercializacién de laempresa.

Un dibujo o modelo protegido también podria proporcionar una fuente adicional de recur-
sos paralaempresaporquelos derechos de suutilizacion puedenconcederse enlicenciaa
otros, a cambio de un pago, o porque puede venderse el dibujo o modeloregistrado.

30.;Como protejo mis dibujos o modelos
industriales?

Los dibujos y modelos industriales deben registrarse para que estén protegidos por la ley.

Pararegistrarun dibujo o modelo industrial debe presentar una solicitud en la oficina nacional
(oregional) de la propiedad industrial del pais (o region) donde quiere pedir proteccion.

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

cualquierarticulo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo.
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Proceso de registro en Uruguay
Pararegistrarundibujo o modelo en Uruguay, debera seguirnormalmente las siguientes etapas:

» Rellenarelformulario de solicitud enla Direccion Nacional de la Propiedad Industrial a tra-
vésdelportal https://rad.miem.gub.uy/login/auth. Le pedirdn que entregue también dibu-

josy/o fotografias del dibujo o modelo en cuestion(se suelenespecificarformatos norma-
lizados) junto conunresumen de no mas de 100 palabras.

» Silo desea, puede incluir ademas una Memoria Descriptiva con la novedad del dibujo o mo-
deloindustrial. La descripcion debera ser normalmente del dibujo o modelo y no del articulo
alque sehaaplicado. Enellapodraexplicarde modo precisoy adecuado en qué se diferencia
de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores. Deberd incluir también todos los rasgos
estéticos distintivos del dibujo o modelo y describirqué rasgos sonlos masimportantes.

» Pagarla correspondiente tasa de solicitud." En Uruguay, las PYME pueden accederaimpor-
tantes descuentos en el pago delastasas deregistro.”s

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

» Unavezpresentadalasolicitud, se publicard enel Boletin de la Propiedad Industrial. Los ter-
cerosinteresados, o la propia Direccion podran presentar sus observaciones a la solicitud.
En caso de que no se presenten observaciones o éstas sean rechazadas, se inscribirdy ex-
pedira eltitulo que acreditalos derechos sobre el disefio.

Elplazo de proteccion para un dibujo o modelo industrial registrado en Uruguay es de 10 afos.
Otros paises otorgan mayores plazos, como es el caso de Estados Unidos (14 afios) y aquellos
pertenecientes a la Union Europea (25 afos). Por lo general, los titulares tienen que renovar la
protecciéndel dibujo o modelo al cabo de unos afios.

Puede pedirelregistrola persona que cred el dibujo o modelo o, siesta persona trabajaba por
contrato, suempleador. El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un disefia-
dor)ounaentidadjuridica (unaempresa). Enambos casos, la solicitud puede hacerse de modo
directo o porconductodeunagente. Siusted solicita el registro desde el extranjero es posible
que la oficina de la propiedad industrial del pais a la que se solicita exija que disponga de un
agente debidamente autorizado.

“Puedeaccederalastarifas de tasasactualizadaenel siguiente enlace: https://www.gub.uy/ministerio-indus-
tria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial

>Paramayorinformaciénsobre los descuentos sobre tasas de marcasy patentes: https:/www.gub.uy/ministe-
rio-industria-energia-mineria/exoneraciones-descuentos-tasas
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Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Alahorade protegersus dibujos, las PYME pueden evaluar su proteccién mediante disefosin-
dustriales o elrégimen de derechos de autor. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse
enalgunos paises obras de arte o arte aplicado porlo que puede aplicarse aellos acumulativa-
mente la proteccion de los derechos de autor, que seria una opcidninteresante paralas PYME.
Los derechos de autor otorgan derechos exclusivos sobre obras artisticas a menores costos
delosqueimplicalaproteccién pordisefiosindustriales. Sibienen UruguaylalLey de Derechos
de Autor excluye la acumulacion de proteccion para algunos casos, la Ley de Patentes no lo
hace,yesportantouncamino aexplorarporparte delasempresasenmercados competitivos.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

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

Competenciadesleal

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

16 Articulo 5Ley 9.739 de Derechos de Autor. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937
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Fundada en 1957, Aluminios del Uruguay es una empresa lider en la produccion de
perfiles de aluminioy envases flexibles. Sus productos de alta calidad son vendidos
enUruguay, donde participan en mas del 40% del mercado, y exportados a Argenti-
na, Brasily Paraguay.

Para alcanzar su posicion de liderazgo, Aluminios del Uruguay se ha valido de la pro-
piedad intelectual sobre los conocimientos y procesos en los que trabajan desde
hace mas de 60 anos. Sus perfiles de aluminio se encuentran registrados como pa-
tentes de disefio industrial garantizando la exclusividad, asi como la posibilidad de
otorgarlicencias aotras empresas.

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

Para gue un dibujo o modelo searegistrable ha de cumplirlos siguientes requisitos basicos:
» Eldibujoomodelodebe ser “exterior”. Este requisito demanda que el disefio sea percibido
asimplevistay permitadistinguirlo de otros productos.

» El dibujo o modelo debe ser “nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo sino
sehapuestoadisposiciéndel publicoundibujo o modeloidéntico antes delafechade pre-
sentacion de la solicitud de registro.
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» Eldibujo o modelo debe ser “original”. Se considera que un dibujo o modelo es original si
ha sido creadoindependientemente porel disefiadory no es copia o imitaciéon de dibujos o
modelos existentes.

El dibujo o modelo tiene “aplicacidon industrial”. Este requisito se cumple cuando pueda ser
fabricado o aplicado en cualquier clase de industria, incluida la agricola. Tradicionalmente los
dibujos o modelosindustriales se encontraban asociados a productos manufacturados,como
laforma de unzapato, el disefio de un pendiente o la ornamentacion de una tetera. Sin embar-
go, en el mundo digital de hoy, el alcance de la proteccidn se amplia gradualmente y abarca
mas productos y tipos diferentes de dibujos o modelos. Asi, por ejemplo, en algunos paises,
es posible protegerlosiconosdelas aplicaciones delteléfono celulary susinterfaces graficas.

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

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

» Losdibujos o modelos que no cumplen los requisitos de novedad, originalidad o aplicacidn
industrial (como se ha explicado ya).

» Los dibujos o modelos que refieren exclusivamente ala funciéntécnicade unproducto. Es-
tos rasgos técnicos o funcionales del disefio pueden protegerse, segun sean las caracte-
risticas de cada caso, mediante otros derechos de Pl (por ejemplo, patentes o modelos de
utilidad, o pueden mantenerse como secretos comerciales).

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

» Losdisefios que consistan Unicamente enun cambio de coloren disefios ya conocidos.

» Los dibujos o modelos que se consideran contrarios al orden publico o las buenas
costumbres.

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

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

La excepcion a estaregla sonlos “plazos de gracia” que otorgan algunos paises. Por ejemplo,
en Uruguay el disefio es considerado novedoso incluso si fue revelado dentro de los 6 meses
previos a su presentacion para el registro.
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33. ;Qué es el derecho de autor? ;Qué tipos
de obras estan protegidas por los derechos
de autor?

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

Estan protegidas conindependencia de su calidady abarcanincluso las guias puramente téc-
nicas 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 to-
daslasleyes nacionales estipulanla proteccidon de las siguientes producciones:

» Obrasliterarias;

» Obras musicales;

» Obrasdearte;

» Mapasydibujos técnicos;
» Obras fotograficas;

» Peliculas;

» Programasinformaticos;

» Productos de multimedia.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programacion, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, emisoras deradio, editorialesy canales de televisiéncrean
odifunden de modo constante obras protegidas porlos derechos de autory deberian entender
claramente qué tipo de proteccidn existe paralas obras a fin de explotarlas adecuadamente.

» Incluso sisuempresano estd dedicada directamente ala creaciéon o difusion de obras pro-
tegidas porlos derechos de autor es recomendable que conozca este sistema de protec-
cion. Tenga en cuenta que el sitio web de la empresa, sus anuncios, folletos, manuales de
instrucciony otro material estan protegidos generalmente porlos derechos de autor. Tam-
bién es preciso que las empresas actlen con cautela al utilizar obras protegidas por otros,
como programasinformaticos, fotografias o disefios. Asi, porejemplo, una etiquetao enva-
se de un producto puede incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que
podrianestar protegidas envirtud de laley sobre derechos de autor.
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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 Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas) las obras literarias y
artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad enlos paises que son parte en estos conve-
nios. Por consiguiente, no hay un sistemainternacional para solicitar la proteccion de los dere-
chos de autor entre distintos paises.

La mayoria de los paises igualmente cuentan con una oficina nacional de derechos de autor
que permite identificary distinguir titulos de obras. En el caso de Uruguay este registro esrea-
lizado porlaBiblioteca Nacional del Uruguay.”

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

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

» 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, los libros, las canciones
y las peliculas); por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a
particulares o empresas mas capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe.

7 Conexcepciondel Registro de Software que se ubica enlaDireccion Nacional de PropiedadIndustrial (DNPI). Para
masinformacion puede visitar: https://www.bibna.gub.uy/registro-derechos-de-autor-2/
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Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obrasy por ello se denomi-
nanregalias.

Estos derechos patrimoniales tienen una duracion de generalmente 50 afios tras lamuerte del
autor aunque algunos paises han fijado plazos mas largos.'® Este plazo de proteccidon permite
tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un
periodo de tiempo razonable. La proteccién por derecho de autor también incluye derechos
morales, que equivalen al derecho de reivindicar la autoria de una obra, y al derecho de opo-
nerse amodificaciones de lamisma que pueden atentar contralareputacion del creador.

El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos me-
diante recursos administrativos y en los tribunales, por ejemplo, ordenando el registro de un
establecimiento para demostrar que en él se produce o almacena, material confeccionado de
manera ilicita, es decir, “pirateado”, relacionado con la obra protegida. El titular del derecho
de autorpuede obtenermandamientosjudiciales para detenertales actividadesy solicitaruna
indemnizacion porpérdida de retribucién financieray reconocimiento.

35. ;Quéeé es la gestion colectivade los
derechos de autor y derechos conexos?

En muchos casos los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen
de sus obrasy, porejemplo, no pueden ponerse en contacto contodasy cada unade las emi-
soras deradio o de televisidon paranegociarlas autorizaciones necesarias para la utilizacion de
sus obras y laremuneracidn que les corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los
organismos de radiodifusion soliciten permisos especificos de cada autor a la hora de utilizar
una obra protegida por derecho de autor. Cada afo, una cadena de television difunde un pro-
mediode 60.000 obras musicales; enteoria, habriaque ponerse encontacto concadaunode
los titulares de derechos sobre esas obras para solicitar la debida autorizacién. Es evidente la
imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular
dederechoscomo paraelusuario; de ahilanecesidad de crear organizaciones de gestion co-
lectiva cuyo cometido es, entre otros, el de ocuparse de los problemas que se plantean entre
usuariosy titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

Por gestion colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autory los derechos conexos porin-
termedio de organizaciones que actuan enrepresentacion de los titulares de derechos, en defen-
sa de susintereses. Las organizaciones de gestion colectiva actian como intermediario entre los
usuarios y los titulares del derecho de autor adheridos a aquellos. Para las empresas que deseen
utilizaruna o mas obras para sus productos o servicios, puede suponeruna granventajayaque ne-
gociarandirectamente conla organizacidn sin necesidad de recurrirdirectamente alos autores.

8EnUruguay este plazo de proteccidn se extiende hastalos 70 afios luego del fallecimiento del autor (Articulo 14 de
laLeyN©9.739).
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¢Cuales son los tipos mas corrientes de derechos en la gestion colectiva?
Porlo general, las organizaciones de gestion colectiva se ocupan de los siguientes derechos:

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

» 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);

» Losderechosderepresentaciony ejecuciénsobrelas 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).

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

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

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

¢Existe unregistro de derechos de autor? La proteccion de los derechos de autor es automa-
ticay no depende de unregistro. Sin embargo, Uruguay igualmente cuenta con unregistro de
derechos de autordonde los creadores puedenregistrar sus obras."”

1 Articulo 53 Ley 9.739 de Derechos de Autor. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937

//168//


 https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937

La clave parala Propiedad Intelectual

»

»

»

»

¢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,
como ocurre en el caso de los empleados que crean una obra en el marco de una relacion
laboral. Esrecomendable incluir en su contrato de empleo o arrendamiento de servicios un
texto adecuado que aclare la transferencia de derechos.

¢Cudles sonmis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autoresy titulares con arre-
glo ala legislacién nacional sobre derechos de autor abarcan la facultad exclusiva del autor
de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner
adisposiciondel publicolas obras, en cualquier forma o procedimiento.;Cémo consigo pro-
teccion internacional para mis obras? En el caso de Uruguay, el pais ha ratificado los conve-
nios internacionales en materia de derechos de autory derechos conexos administrados por
la OMPI, como el Convenio de Berna, asi como los de la Organizacion Mundial del Comercio
relativos a estos derechos. Ello implica que las obras creadas por nacionales o residentes en
el pais cuentanconlaprotecciéndelos derechos de autor automaticaenmas de 150 paises.

¢Como debo conceder licencias de mis obras? Si usted desea conceder en licencia su
obra a usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento
de cualquier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede seruna buena opcion ingre-
sar en una sociedad de gestion colectiva. Las organizaciones de gestion colectiva vigilan
la utilizacién de las obras ennombre de los creadores y se encargan de negociarlicenciasy
de cobrar los derechos. Son muy corrientes en la esfera de las obras musicales y literarias,
donde puede haber un gran nimero de usuarios de la misma obra y donde seria dificil que
el titular de los derechos y los usuarios pudiesen pedir autorizacidn para cada uso por se-
parado, y vigilar el cumplimiento. Cuando no existen sociedades de gestion colectiva, hay
que negociar individualmente con el futuro titular de la licencia los respectivos acuerdos.
Puede ser Util pedir asesoramiento especializado para obtener condiciones ventajosas en
los contratos de licencia. Véase masinformacion sobre las licencias de obras con derechos
de autorenlapregunta 46.

¢Como debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obratiene el derecho de per-
mitir o prohibirla utilizacion de su obra. Siusted descubre que alguien utiliza sus obras pro-
tegidas por derechos de autor sin su autorizacién puede hacer valer administrativamente
y ante los tribunales el cumplimiento de sus derechos. En muchos paises, se dispone tam-
bién de lasllamadas "medidas en frontera" para prevenir laimportacién de mercancias con
derecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado porun agente o abogado de
la Pl, porla oficina de los derechos de autor o las autoridades aduaneras, puede ser esen-
cial cuando se descubre que se estdn se estaninfringiendo "los derechos" sobre sus obras.
Algunas obras como el software, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medi-
das tecnoldgicas de proteccidn (por ejemplo, sistemas de encriptado o contrasefas) para
impedir que se utilicen sin licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos
puedenlimitarelaccesoalasobrasalosclientes que aceptan cumplirdeterminadas condi-
ciones para su utilizaciéony que paganla tasa correspondiente a esta utilizacion.
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37.;Qué cuestiones debo considerar como
usuario de obras protegidas por derechos de
autor?

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

» ¢Necesito una licencia? Probablemente, lo mas importante que necesita saber una em-
presa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos
conexos es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utiliza-
cién o explotacion comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesion de los
derechos por parte del titular de estos. Aqui se incluyen actos tan diversos como la utiliza-
cién de una conocida cancidn en un anuncio televisivo, la ventay distribucién de CDy DVD,
ylautilizacién de programasinformaticos enlas computadoras de unaempresa. Enrelacion
con la concesién de licencias, debera averiguar silos derechos son administrados por una
organizacién de gestion colectiva o por el autor o productor directamente antes de nego-
ciarun acuerdo de licencia que le permita utilizar o explotar el producto. Recuerde que los
pleitosrelacionados conlas infracciones del derecho de autor pueden ser muy onerososy
gue es conveniente considerar dichas cuestiones antes de meterse, usted o su empresa,
enproblemas. También puede solicitar asesoramiento sobre los términos de suacuerdo de
licenciaantes de firmarlo.

» ¢Existe una sociedad de gestion colectiva? Las sociedades de gestion colectiva simplifi-
can considerablemente el proceso de obtenerlicencias para distintas obras. Enlugar de tra-
tar directamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestidn colectiva
ofrecenalosusuarios una fuente centralizada enla que pueden negociarse tarifas y términos
de utilizacién, y obtenerse autorizaciones de manera sencillay rdpida. Enlos ultimos afos, la
creacionde sistemas centralizados o de “ventanillalnica”, que reinen avarias sociedades de
gestidncolectivaque pueden emitirautorizaciones de manerafacilyrapida, se haconsidera-
do especialmente Util paralas producciones de multimedios que requieren una amplia gama
de autorizaciones. Siempre que sea posible, al tratar conlas sociedades de gestidn colectiva
economizara tiempo y dinero. En su oficina de derecho de autor nacional podra obtener de-
tallesrelativos alas sociedades de recaudacidon que funcionanen su pais.

» ¢Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea errénea muy genera-
lizada es que las obras publicadas en Internet son de domino publico y, por consiguiente,
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pueden ser utilizadas libremente por cualquiera sin autorizacion del titular del derecho.
Cualquier obra protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las com-
posiciones musicales, a las fotografias, pasando por los articulos periodisticos y las pro-
ducciones audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de proteccidn, esta prote-
gidaindependientemente de que haya sido impresa en papel o publicada en otros medios
como, porejemplo, eninternet. Entodoslos casos se debe, porlo general, obtenerla auto-
rizacion deltitular del derecho antes de su utilizacion. Del mismo modo, precisara una auto-
rizacion sisuempresadeseapublicaroincluirensusitio Web obras, grabaciones de sonido,
radiodifusiones ointerpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.
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38. ;Qué son los secretos comerciales?

Todas las empresas tienen secretos comerciales. Algunas son sumamente conscientes de su
importancia porlo que implementan estrategias estrictas para garantizarla proteccion de sus
secretos comerciales contra toda revelacidon que pueda ser perjudicial para la empresa. Pero
muchas empresas solo se dan cuenta de que los secretos comerciales existen cuando lacom-
petenciaintenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigacion o planes de comer-
cializacion o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos.
Sélo entonces descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

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

Un secreto comercial tiene generalmente algun costo asociado con su desarrollo y no es un
conocimiento corriente enlaindustria. Inclusoinformacién negativa, como opciones deinves-
tigacién que se han explorado y que han resultado indtiles, pueden ser secretos comerciales.
Sigue a continuacidn unalista de algunas categorias ilustrativas sobre lo que puede conside-
rarse secreto comercial:

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

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

» Formulas de fabricacion de productos;

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

» Informacioén financiera;

» Expedientesrelativos al personal;

» Manuales:

» Ingredientes;

» Informacién sobre actividades de investigaciény desarrollo.
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Como vemos, las posibilidades de resguardar como secreto informacién de una empresa son
muy variadas. No existe unalista exhaustiva sobre lo que puede constituir secreto ono. Amodo
de ejemplo, pueden llegar a constituir secretos comerciales la receta del pan en una hambur-
gueseria, los aderezos caracteristicos de un restaurante o la férmula de un exclusivo perfume.
Porello, esimportante que desde las primeras etapas de los emprendimientos se tenga cons-
cienciadelvalordelos secretos comercialesy se tomen medidas proactivas para protegerlos.

Proteccion de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro,
es decir, que se protegenssin necesidad 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 paralas PYME. Enlineas generales, para ser conside-
rado secreto comercial, lainformacion debera cumplir con determinados requisitos:

» Debe sersecreta(enelsentido de que no sea generalmente conocida nifacilmente accesi-
ble parapersonasintroducidas enlos circulos en que normalmente se utiliza el tipo de infor-
macion en cuestion).

» Debetenerunvalorcomercial porsersecreta.

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

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

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

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas
PYME se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger su propiedad
intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales
estanlegalmente protegidos).

Enelcasodelosexportadores, laproteccionconscientey proactiva delos secretos comercia-
les es fundamental para mantener la competitividad en nuevos mercados. Mediante secretos
comerciales, las empresas pueden asegurar que los socios extranjeros y distribuidores utili-
cen la informacidn que se les provee de manera correcta y limitada. De esta manera podran
protegerse de competencia desleal y la divulgacion de informacién que podria comprometer
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su éxito comercial. Ademas, al tratarse de una proteccion que no requiere registros formales,
permite alos comerciantes contar con proteccidén desde el primermomento queingresanaun

nuevo mercadoy abajos costos.

Algunas de las medidas practicas para proteger sus secretos de su empresa, considerando a

gquienes interactlan con ellos, son (consultar la Lista de control de |la estrategia de Pl para las

pymes dela OMPI):

»

»

»

»

Empleados: Los empleados, en general sinintencion, pueden ser la principal fuente de fil-
traciones de los secretos comerciales de las empresas. Dejar claras las condiciones desde
el comienzo puede reducirlosriesgos.

Empleados que dejan de trabajar para la empresa: Cuando un empleado deja de traba-
jar paralaempresa es fundamental tomar medidas para proteger los secretos comerciales
de la organizacién. Debe solicitarse a estos empleados que devuelvan la informaciony el
material confidencial de la empresa. Asegurese de cancelar el acceso del empleado a los
recursos confidenciales de la empresa, como direcciones de correo electrénico, cuentas,
etc. Muchas empresas incluso auditan los dispositivos electronicos de los empleados que
dejaran de trabajar para la empresa antes de su partida definitiva. Si opta por hacer esto,
asegurese de noinfringirningunaley local de privacidad.

Socios comerciales: Establezca acuerdos de confidencialidad conlos posibles asociados,
incluidos clientes y proveedores. Puede hacerlo firmado un acuerdo simple al comienzo de
larelacion. Asegurese de volver a evaluar estas obligaciones enlos acuerdos que firme con
tercerosy actualicelas segun se necesite.

Recopilacién de informacion de caracter competitivo: Adopte un cédigo de conductay
ética que prohiba las practicasiilicitas y poco éticas a fin de mitigar los riesgos. Por ejemplo,
deje claro alos empleados y a los socios comerciales que no deben usar identidades falsas
para acceder amateriales o sitios web restringidos o a sesiones restringidas en conferencias
delsector, nial adquirirun producto de un competidor o usar alguno de sus servicios.

40.;Cuales sonlas ventajas de protegerla
informacion como secreto comercial?

Algunasventajas delos secretos comerciales:

»

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

»

»

Los secretos comerciales no entraflan costos de registro (aunque puedan entrafiar costos
elevados destinados amantenerlainformacion confidencial).

Los secretos comerciales tienenun efectoinmediato.

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

No obstante, en ciertas circunstancias, las empresas pueden enfrentarse a la posibilidad de

registrar unainvencidén como patente, lo que implica su divulgacidn, o mantenerla en secreto.

Cuando esto sucede, conviene analizarlas ventajas y desventajas de cada tipo de proteccion.

Algunas de las desventajas de los secretos comerciales son:

»

»

»

»

Sielsecreto se plasmaenunproductoinnovador, éste podraserinspeccionado, disecadoy
analizado (lo que se llama “ingenieriainversa”) por terceros que podran descubrir el secreto
y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la proteccién por secreto comercial de unainven-
cién 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 mas dificilde hacerrespetarque una patente. Elnivel de proteccion
concedido alos secretos comerciales varia significativamente de pais en pais, pero porlo
general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la proteccién brindada
poruna patente.

Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenidola
informacion pertinente por medios legitimos.
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41. ;Qué sonlas indicaciones geograficasy
como pueden protegerse?

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

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

Estos ejemplos demuestran que las indicaciones geograficas pueden adquirir una gran repu-
tacionyque porlotanto puedenseractivos comercialesvaliosos, especialmente cuando pen-
samos en exportar a otros mercados. Por este mismo motivo a menudo estan expuestos a mal
uso o falsificacién, y su protecciéon - nacional e internacional - es muy deseable.

¢Puede utilizarse las indicaciones geograficas linicamente para productos
agricolas?

La utilizacion de las indicaciones geograficas no se limita a los productos agricolas. Pueden
asimismo servir para destacar las cualidades especificas de un producto que sean conse-
cuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos
conocimientos y tradiciones de fabricacion concretos. El lugar de origen puede serun pueblo
o una ciudad, una regidn o un pais. Ejemplo de ello son las indicaciones geograficas para los
vinos en los cuales la ubicacion de los vinedos y los procesos artesanales de extraccion de la
uva son determinantes para indicar su calidad. En Uruguay contamos con varias Indicaciones
Geograficas de Vinos reconocidas ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), como
por ejemplo Garzén, José Ignacio, Las Brujasy Sauce.

Pueden referir también a productos artesanales, como el sombrero Aguadefio o la ceramica
artesanal de Raquirade Colombia.
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¢{Qué es una denominacién de origen?

Unadenominaciénde origenesuntipo especial deindicacion geografica, que se aplicaapro-
ductos que poseenunacalidad especificaderivada exclusiva o esencialmente del medio geo-
grafico en el que se elaboran. El concepto de indicacidon geogréafica engloba alas denomina-
ciones de origen.

¢Qué funcion tiene unaindicacion geografica?

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

¢Cual es ladiferencia entre unaindicacion geograficay una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios
delos de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir que terceros
la utilicen sin su consentimiento. Una indicacion geografica indica a los consumidores que un
producto procede de cierto lugary posee ciertas caracteristicas derivadas de dicho lugar de
produccién. Laindicacion geografica puede serutilizada por todoslos productores que fabri-
cansus productos en ellugar designado porlaindicacién geograficay cuyos productos com-
parten las cualidades tipicas de sulugar de origen.

¢Por qué hay que proteger las indicaciones geograficas?

Los consumidores perciben las indicaciones geograficas como indicadores del origeny de la
calidad de los productos. Muchas indicaciones geograficas han adquirido una reputaciéon que,
de no seradecuadamente protegida, podria ser desvirtuada porempresas deshonestas. La uti-
lizacion deshonesta deindicaciones geograficas por terceros no autorizados es perjudicial para
los consumidores y los productores legitimos. Induce a engafo alos consumidores, que creen
estar comprando un producto genuino con cualidadesy caracteristicas especificas, cuando en
realidad se trata de una imitacion sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden
una parte importante de sus gananciasy ven mermada la reputacién de sus productos.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas?

Las indicaciones geograficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y
envirtud de unaampliagama de conceptos, como las leyes contrala competencia desleal, las
leyes de proteccidon del consumidor, las leyes parala proteccion de las marcas de certificacion
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o leyes especiales para la proteccion de las indicaciones geograficas o las denominaciones
de origen. En el caso de Uruguay, las indicaciones geograficas se encuentranreguladas enlos
Articulos73a75delalLeyN°17.011de Marcas.

En cualquiera de estos casos, las partes no autorizadas no deben utilizarlas indicaciones geo-
graficas si dicha utilizacion puede inducir a error en relacién con el verdadero origen del pro-
ducto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohiben la utiliza-
cién no autorizada, a casos extremos como penas de prisidn, pasando por el pago de dafiosy
perjuiciosy multas.

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

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

Para proteger una indicacién geografica en el exterior, puede que uno de los requisitos que
haya que cumplir sea que laindicacidon geografica esté protegida primero en el pais de origen.

¢En qué consiste unaindicacion geografica “genérica”?

Un término geografico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
paraindicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempenar la funcién de indicacion
geografica. Cuando esta situacidn perdura durante un periodo considerable en un pais deter-
minado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geografico que designaba
anteriormente el origendel producto (porejemplo “Mostaza de Dijon” para designaruntipo de
mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, indepen-
dientemente de sulugar de produccion.
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42.;Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando un empleado
desarrolla unainvencion, un dibujo o modelo
o una obra creativa?

Las empresas a menudo confian en 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 segun el tipo de
creaciénalaque hagamosreferencia.

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

En Uruguay el empleador es el titular de una invencién hecha por su empleado sila invencién
esta relacionada con sus tareas y siempre que en el contrato de trabajo no se estipule otra
cosa. Silainvencién excede las tareas del trabajador o del encargo, el empleado tendra dere-
choaunaremuneracién suplementariacomo indemnizacién por sulabor. En otros paises, este
principio seinviertey se asignanlosderechosde Plalempleadoinventor,anoserque seacuer-
de otracosa.

Titularidad de los derechos de autor

En Uruguay, la regla general es que si un empleado produce una obra literaria o artistica en el
ambito de suempleo, éste mantendra sus derechos sobre la obra. No existe unaregla general
de cesionde derechos paralasrelacioneslaborales.

Sinembargo, existen algunas circunstancias enlas que se produce una presuncién automatica
afavordelempleador. Es el caso delos desarrollos de software o productos audiovisuales. En
estasindustrias, siunempleado crea un productoinformatico o audiovisual como parte de sus
actividades laborales, se presumira que el empleador sera el titular de los derechos del pro-
ducto creativo, ano serque se hubiere estipulado otra cosa en el contrato del empleado.

Debe sefialarse también que los derechos morales (a saber, el derecho a reclamar la autoria
de una obra, y el derecho a oponerse a cambios en la obra que perjudiquen la reputacion del
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creador)no sonasignablesy porlo tanto siguenenpoderdelautor,aunque la titularidad de los
derechos patrimoniales se haya transferido alempleador.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

EnUruguay, la titularidad sobre los dibujos o modelos industriales realizados dentro de unare-
lacidon de trabajo no se encuentraregulada a texto expreso. LaLey N°17.164 de Patentes refiere
alascreacionesdentrodeunarelacidon de trabajo en el capitulo correspondiente a Patentes de
Invencidn, pero nada estipula en los capitulos sobre Modelos de Utilidad y Disefios Industria-
les. Por ello, existen posiciones encontradas respecto a su aplicacién por analogia o si Unica-
mente se aplicaalasinvenciones.

43.;Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando se subcontrata
una invencion, una obra con derechos de
autor o un dibujo o modelo?

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes
paracrearunagranvariedad de material original o nuevo, mediante contratos de arrendamien-
todeservicios o de obra. Este material puede serplanes de negocios, planes de comercializa-
cioén, manuales de formaciéon, manualesinformativos, guias técnicas, programas informaticos,
un sitio web, dibujos o modelos, informes de investigacion, bases de datos, un logotipo para
una campanfa publicitaria, etc.

Enestoscasos, laempresay el contratistaindependiente, deberian procurarresolver adecua-
damente la cuestidn de la titularidad de los activos de Pl. Por ejemplo, si el consultor o con-
tratista presenta varios dibujos o modelos o varios logotipos y laempresa sdlo acepta uno de
ellos, ;quién es el titularde los derechos de Pl de las restantes opciones?

Invenciones. Un contratista independiente contratado para desarrollar un producto o proceso
nuevo tendrd todos los derechos a la invencidn, a no ser que se especifique de otro modo. Esto
significaque, sielcontratistanollegaaunacuerdo escritoconlaempresaqueasigneaellalainven-
cién,laempresano tendrd derechos de titularidad enlainvencién, aunque haya pagado porella.

Derechos de autor. Enla mayoria de los paises, un creador libre es el titular de los derechos de
autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus derechos. Sélo cuando
exista un acuerdo escrito de este tipo podré la empresa que encargé al creador este trabajo
sernormalmente titulardela PI.

Pueden servalidas diferentes normas o excepciones, por ejemplo, para software, fotografias,
peliculasy grabaciones sonoras encargadas.
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Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un diseflador libre que produzca por encargo
un disefio también, en muchos casos, los derechos de la Pl no pasaradn automaticamente a la

parte que hizo el encargo, sino que seradn propiedad del disefiador libre.

4

4.;Qué medidas puedo adoptar para

evitar controversias con empleadoso
subcontratistas independientes sobrela
titularidad de la propiedad intelectual?

Figuran a continuacidn 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; quiéntendra el derecho de explotacion;
quiénvaapagarlacreacion; si se autorizalaintroduccién de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea vélido envirtud de
lasleyes nacionalesdePlI.

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 colaboracion entre las partes. Incluso las primeras fases
deun proyecto puedendarlugara cuestionesimportantes relativas 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 mafana.

Adoptar politicas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones
de los empleados: en este tipo de politicas o reglamentaciones deben figurar, entre otras
cuestiones, las categorias de las invenciones que se correspondan con el campo de activi-
dad delempleador; la obligacion del empleado inventor de notificar las invenciones al em-
pleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones;
los requisitos de confidencialidad y tramitacidén de patentes; laremuneracién que habra de
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»

percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes con la
legislacidn nacional de aplicacién en materia de PI.

Serespecialmente prudentes en la contratacion externa de productos o servicios de in-
vestigacion y desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte de los empleados de la em-
presa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas
firmenun acuerdo en el que otorguen ala empresa derechos suficientes sobre el resultado
de sutrabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieranalacom-
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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45.;Cuales son los principales acuerdos
contractuales parala transferenciade
tecnologia?

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

Estasrelacionesjuridicas se materializan principalmente a través de contratos, lo que significa
que quien transfiere la tecnologia consiente en transferirla y quien la recibe consiente en ad-
quirirlos derechos, el permiso o el conocimiento técnico en cuestion.

Hay varios métodosy disposiciones juridicas para transferir o adquirir tecnologia, incluidos los
siguientes:

Venta o asignacion de los derechos de Pl

El primer método juridico es la venta por el titular de todos sus derechos o de sus derechos
exclusivos a unainvencion patentaday la compra de estos derechos por otra persona fisica o
entidad. Cuando se han transferido todos los derechos exclusivos a unainvencion patentada,
sin ninguna limitacion de tiempo ni otras condiciones, por el titular de lainvencién patentada a
otra persona fisica o juridica, se dice que ha habido una asignacion de estos derechos. Estos
principios y caracteristicas también son validos para la asignacion de otros derechos de pro-
piedadindustrial (por ejemplo, marcasregistradas, dibujos o modelos insudtriales).

Licencias

El segundo método juridico consiste en una licencia; a saber, el titular de una invencion pa-
tentada da permiso a otra persona fisica o juridica para llevar a cabo, en el pais por un periodo
determinado, uno o mas de los “actos” abarcados por los derechos exclusivos a la invencion
patentadaenese pais. Cuando se da este permiso, se ha concedido una “licencia”.

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

Los conocimientos técnicos se refieren en general a conocimientos sobre la manera de hacer
algo; los conocimientos adquiridos en una determinada esfera. Los conocimientos técnicos
puedencomunicarse de modo tangible mediante documentos, fotografias, proyectosy tarje-
tas de computadora, entre otros medios. También pueden comunicarse de forma intangible.
Unejemplo podriaserelacto de uningeniero de laempresa proveedora de los conocimientos
técnicos que explicaun proceso auningeniero de la parte receptora.

Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos en un documento escri-
to de licencia o en otro contrato independiente. Cuando las disposiciones relativas a los co-
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nocimientos 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. En la franquicia hay una sociedad (el franquiciador), duefia de un método par-
ticular de explotarla actividad comercial que ya estd consagrado y que cede al franquiciado o
titular de la franquicia (Que es un comerciante o alguien que tiene laintencién de establecerse
por su cuenta) el derecho de usar ese método propio (en otro emplazamiento, y por un plazo
definido), a cambio del pago del canon inicial, derecho de entrada o fee de ingreso y, poste-
riormente, los pagos periddicos correspondientes al canon de explotacion.

Elestablecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una
marca registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene una decoracion (“look”) o di-
sefo especial dellocal. Lalicencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se
combinageneralmente conelsuministro poreste titularde conocimientostécnicos que adop-
tan alguna forma determinada: informacidn técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o
servicios administrativos relativos a la produccion, comercializacion, mantenimiento y admi-
nistracién. Véase lapregunta 50.

Venta e importacion de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

Una empresa mixta es unaforma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos fun-
damentales de empresa mixta: las empresas mixtas patrimoniales y las empresas mixtas con-
tractuales. La empresa mixta patrimonial es un arreglo que crea una entidad juridica separada
poracuerdo de dos o mas partes. La empresa mixta contractual podria utilizarse cuando no se
necesita estableceruna entidad juridica separada o cuando no es posible hacerlo. Los acuer-
dosdelicencias, contratos de conocimientos técnicos u otros métodos juridicos paralatrans-
ferenciayadquisicion comercial de tecnologiapuedenintegrarse 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
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confiar la planificacion, construccion y funcionamiento de una fabrica a un Unico proveedor
de tecnologia o aunnuimero muy limitado de proveedores de tecnologia. Por consiguiente, el
proyecto llave en mano puede incluir una cldusula amplia porla que una parte se compromete
aentregar a su cliente - el receptor de la tecnologia - toda una planta industrial que funciona-
rd con arreglo a normas de cumplimiento acordadas. Es mas normal que el proyecto llave en
mano incluya el compromiso de una parte de suministrar al cliente el disefio de la plantaindus-
trialy lainformacion técnica sobre su funcionamiento.

Acuerdos sobre consultorias

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

46.;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 en la concer-
tacién de un contrato de licenciay que requieren una atencién especial enlaredaccién de sus
disposiciones.

Tema

Estas disposiciones describen el producto que se fabricara, utilizard o vendera, o el proceso
que se aplicarady apartir del cual se obtendra un producto que a suvezsera utilizado o vendido.
También determinan la invencién o invenciones incluidas en el producto o proceso, haciendo
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
enque una parte pondra estos adelantos a disposicion de la otra.

Limitaciones de lalicencia y practicas anticompetitivas

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

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

Explotacion

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

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

Solucion de controversias

Las controversiasy susolucidénsoncuestiones que debentratarse enel contrato. Puede serdi-
ficilidentificarporadelantadolos problemas que puede perjudicarauna parte durante el plazo
de validez del acuerdo de licencia. Sin embargo, no es tan dificil encontrar maneras para que
las controversias se traten cuando surjan. Un primer aspecto refiere al 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, a menudo, el pais donde se estarealizando
elacuerdoensutotalidad olamayorparte de él, porque en definitiva éste es probablemente el
lugar donde con mayor probabilidad puede surgir una disputa. El segundo aspecto es el mé-
todo adecuado y el foro donde deben solucionarse la controversia. Las partes pueden deci-
dir silas disputas deben ser solucionadas por las partes, quiza con asistencia de un mediador,
o mediante arbitraje o porunjuez. Lo importante es que estas cuestiones, segun se acuerde,
proporcionen lamejor oportunidad posible para que las controversias se solucionende modo
rdpidoy facil. Encuanto al arbitraje ylamediacién, puede agregarse al contrato delicenciauna
cldusula que designe el Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) como el foro para solucionar las controversias. Hay mas informacion
sobre mecanismos alternativos de solucién de controversias, como el arbitraje y lamediacién,
enlapregunta 69. Puede visitarse también el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediacion dela
OMPIl en http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html.
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Duracion del contrato de licencia

Laescalatemporalde uncontrato delicencia - asaber, suinicio, duraciéony terminacién - hade es-
tarestipuladaenel contrato. Puede concederse enlicenciaunderecho de Pl paraun plazo maximo
de vigencia (por ejemplo, el plazo maximo en el caso de patentes es generalmente de 20 afos).
También pueden concertarse acuerdos de concesion de licencia mas cortos y las partes pueden
reservarse el derecho de finalizar el contrato siocurrenlas circunstancias especificadas.

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

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

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

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

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

» Concederlicencias podriaserfundamental, enelcaso enque 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.
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Losriesgos de laconcesion de licencias son los siguientes:

»

»

»

»

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

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

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

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

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

Existenvarias maneras mediante las que elacuerdo delicencia puede ofrecerallicenciantey

allicenciatariolaposibilidad de aumentarlosingresosylos beneficios eincrementarla cuota

de mercado:

»

»

»

Celeridad para introducir nuevos productos en el mercado. Mediante un acuerdo de licen-
ciaque otorga acceso atecnologiasy marcas que ya estan establecidas oinmediatamente
disponibles es posible que unaempresallegue masrdpidamente almercado.

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

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

» También es posible establecer acuerdos de licencia con otras empresas gracias a los cua-
les, encombinacion conlacarteratecnolégicadelaempresa, se pueden crear nuevos pro-
ductos, serviciosy oportunidades de comercializacién.

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

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

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

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

La concesién de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciante
y allicenciatario en caso de que los organismos de control gubernamental consideren que es
perjudicial paralalibre competencia o que se tratade un caso de connivenciadesleal. Ademas,
laslicencias sonbastante complejasy, siun servicio de consejeriajuridica no estudiay examina
atentamente todas las cldusulas sustanciales, puedenresultar perjudiciales. No obstante, sise
preparan por adelantado y se cuenta con asesoramiento juridico, las licencias de propiedad
intelectual sonuninstrumento empresarial fundamental que puede beneficiaraambas partes.

48. ;Que 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 introducirse en nuevos
mercados. En algunos paises que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas pue-
den ser el Unico medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas mixtas los
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participantes suelen tomar posiciones claras en relacion con el capital social. El volumen de

estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele serimportante estable-

cerlineas claras de control de gestion sobre las decisiones para que los resultados sean bue-

nos. Sibienlas empresas mixtas tienden a tener un porcentaje de fracasos relativamente ele-

vado, existen algunos casos que destacanenlaregionlatinoamericana. Ejemplo de ello son, el

grupo de alimentos Arcor que se unid a Ingredion Incorporated y las aerolineas Deltay LATAM

permitiendo conexiones aéreas entre Sudameéricay Estados Unidos.

Ventajas de las empresas mixtas

»

»

»

»

»

»

»

Las empresas mixtas permiten alas empresas componentes compartirtecnologiay activos de
Plcomplementarios para la producciény comercializacidon de bienesy servicios innovadores.

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

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

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

En un nimero creciente de paises, las empresas mixtas creadas con los Estados huésped
hanadquiridounaimportanciacadavezmayor. Estasempresas mixtas puedenformarse di-
rectamente con empresas propiedad del Estado o pueden dirigirse hacia empresas cam-
peonas de laindustrianacional.

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

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

» Un problemaimportante 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 gestidn mundial de efectivo, a través de unateso-
reria central, puede provocar conflictos entre asociados cuando la sede delaempresainten-
taimponerlimites o incluso directrices sobre la utilizacidn del efectivo y del capital de explo-
tacion, lagestiondelasdivisas, y elvolumeny medios de pago delos beneficios transferibles.

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

» Seplanteanproblemasenrelacionconlaestructuradelaadministraciony el personal delas
empresas mixtas.

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

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

El “precio” o “costo” de la adquisicion de propiedad intelectual depende de determinados
factores, entre ellos el caracter y duracion de los derechos de propiedad intelectual, y la
tecnologiay poderrelativo de negociacion de las partes. El futuro transferidorrealiza unava-
loracidn cuidadosa en funcién del valor o de la tecnologia o de la necesidad que se tiene de
ella, de las tecnologias alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnoldgico
y delaproducciéony rentabilidad probables de la tecnologia que puede transferirse. El posible
transferidor también realiza proyecciones especificas sobre la produccidn y la consiguiente
fuente deingresos procedentes de otros posibleslicenciatarios o receptores de tecnologia.
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Elposible receptordela transferencia 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
evaluaestospagosenrelacidonconloscostosdelatecnologiaoconlospagosalternativosrea-
lizados portransacciones semejantes. Véase masinformacién sobre lavaloracién de los dere-
chos de propiedadintelectual enlapregunta72.

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 econédmicos (unidades de produccioén, 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 enun 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. En otros
casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnologia la oportunidad de
pagarregalias porunidades de produccion enlugar de hacerlo porventas. Las tasas por servi-
ciosy asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o
negociarse amedida que se prestanlos servicios.

50. ;Qué es una franquicia?

Lafranquiciapuede considerarse comounarreglo enelque unapersona (el franquiciador) que
ha preparadounsistema parallevaracabo undeterminado negocio, permite a otrapersona (el
titulardelafranquicia o franquiciado) utilizar este sistema de conformidad conlas prescripcio-
nes del franquiciador, a cambio de unaremuneracion. Larelacidn es continua, porque el titular
delafranquicia actua de conformidad conlas normasy practicas establecidas por el franqui-
ciadory vigiladas porély consuasistenciay 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. Elsistemaesunconjuntodedisposiciones que comprende derechosdePlrelaciona-
dos conunao mas marcas, nombres comerciales, dibujos o modelosindustriales, invenciones
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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 administracidény sistemas de contabilidad.

Algunos ejemplos de franquicias mundialmente reconocidas son, la cadena de cafeterias
Starbucks, los hoteles Hiltony los restaurantes McDonald’s.

Para conocer mas sobre el funcionamiento de las franquicias, la Organizaciéon Mundial de la
Propiedad Intelectual pone a disposicion la Guia “En buena compafia: La gestidon de los as-
pectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia” disponible en: https://www.
wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit

51. ;Qué es un acuerdo de no divulgacion?

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

Lasoluciénes conseguirque laempresaalacual se divulgaralainformacion confidencial firme
un acuerdo de confidencialidad, llamado a veces acuerdo de no divulgacion o NDA por sus si-
glaseninglés (Non Disclosure Agreement).

Un acuerdo de no divulgacion es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar deter-
minada informacidn, excepto en las condiciones estipuladas en el contrato. Los inventores o
empresas recurrenamenudo alos acuerdos de no divulgacién cuando comparten con terceros
susideas comerciales, sus prototipos de un productoinnovadoru otrainformacién confidencial.
Esto se hace amenudo cuando se exploranlas posibilidades de fabricar, disefiar o comercializar
un producto dado en colaboracidn con otras empresas, al negociar acuerdos de concesion de
licencia o albuscarfinanciacion para desarrollarun producto o aplicarun plan de negocios.

Cuando lainformacion fluye en dos sentidos porgue ambas partes se divulgan mutuamente infor-
macién confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta, es posible esta-
blecer Acuerdos Reciprocos de No Divulgacion. Este tipo de acuerdos reflejara entonces concla-
ridad este arreglo especificando lainformacién confidencial que estd compartiendo cada parte.
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52. ;Cuales sonlos elementos esenciales de
las licencias de marcas?

Unalicenciade marcas esuncontrato mediante el cual el titularde unamarca(licenciante) otor-
gaauntercero (licenciatario) el derecho de usar esa marca en determinados productos o ser-
vicios, bajo condiciones especificas y durante un tiempo determinado. Este acuerdo permite
al licenciatario comercializar productos o servicios bajo una marca reconocida, mientras el li-
cenciante conservalatitularidad.

Entre las disposiciones particulares de la mayoria de las licencias de marcas registradas pue-
dencitarse las siguientes:

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

» Numero de titulares de licencia. Sera importante para el titular de licencia saber cuantos
titulares mas se asignaran al servicio del territorio de licencia. También sera importante que
eltitular de licencia sepa dénde 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 unadisposiciénestipulando que eltitulardelalicenciano utilizardlas marcas enproduc-
tos que no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciante. Las disposiciones sobre
el control de calidad estipulardn que el usuario recibird confidencialmente todas las espe-
cificaciones, datosy conocimientos técnicos dellicenciante para podercumplirlas normas
prescritas de calidad. Lavigilancia de esta clausula obligard normalmente al usuario a enviar
productos de muestra allicenciantey apermitirinspecciones de lafactoriay almacenes del
usuarioy delos métodos de produccion, materiales utilizados, almacenamientoy envasado
de los productos acabados. El acuerdo permitira al usuario eliminar los productos que no
cumplanlanormade calidad, enelcasode que nollevenlamarcaregistrada.

» Comercializacion. La licencia designara el territorio en el que se utilizara la marca. La licen-
cia contendra generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designa-
do, asicomo disposiciones paraque ellicenciante se mantenga fuera del territoriodelicen-
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 lalicencia. Tam-
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bién puede haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por
ultimo, se pide generalmente al titular de lalicencia que lleve libros y registros detallados de
las ventas delos productos conlamarca.

» Infracciones. Se exige normalmente allicenciante que informe sobretodoslos pormenores
delasinfracciones que puedan ocurrir, y el licenciante tomara generalmente lainiciativa en
todos los pleitos porinfraccion.

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

Siuna empresa desea permitir que otros utilicen sus creaciones protegidas por derechos de
autor, generalmente debe recurrir aun contrato de licencia. En este tipo de contratos, el titular
delos derechos (licenciante) otorga a un tercero (licenciatario) el derecho de usar, reproducir,
distribuir o explotarla obrabajo determinadas condiciones. Este proceso permite que el titular
mantenga la propiedad de los derechos de autor, mientras el licenciatario obtiene permisos
limitados parausarlaobra.

Lalicencia puede concederse bajo determinadas condiciones. Por ello es importante delimi-
tar en el contrato el alcance de la licencia. Asi, por ejemplo, la licencia puede incluir derechos
para una unica edicion o también para las siguientes ediciones, para un Unico territorio o para
todo el mundo. Afinde promover la difusidén de la obra publicada, y conrelacién a una posible
explotacion futura de la publicacidn objeto de contrato, el titular de la licencia puede adqui-
rir también determinados derechos llamados subsidiarios. Estos derechos tienen por objeto
reproducir o comunicar al publico, o dar licencia para traducir la obra, o incluso transformarla
para adaptarlaaundeterminado mercado.

Enestos contratos se determinantambiénlasregaliasy pagos querecibirdellicenciante. Estas
suelen serun porcentaje de los ingresos generados por la obra o mediante un pago fijo porla
licencia durante determinado tiempo.
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54. ;Cuales sonlos elementos esenciales de
un plan de negocios para exportar?

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

Sibien establecerun buen plan de negocios requiere mucho trabajo, sus resultados justifican
eltiempoylaenergia que usted dedicard a sucreacion. Unplande negociosle ayudard a:

» Determinarlaviabilidad de suideacomercial o plandeexportacion. Alformularporescrito
un plan de negocios, laempresa se ve obligada a analizar todos los aspectos importantes,
tales como la demanda potencial de sus productos o servicios, qué tipo de competenciay
de obstaculos existen para su entrada en el mercado, si su producto o servicio se diferen-
ciarealmente de los que ya existen en el mercado o los mejora, los recursos necesarios, los
empleados cuya contribucién es decisiva, las tecnologias apropiadas y las asociaciones
estratégicas, lamovilizacion 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 alcanzarlas metasy los objetivos en el plazo convenidoy con arreglo alos
recursos disponibles.

» Establecerunanorma o base de comparacion que permita evaluartoda decisiényresulta-
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 dinamico 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 operacién comercial, la decisidén 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
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paso esencial para determinar si un producto estd listo para su exportacion, antes de asumir
elcompromiso de participar en un acuerdo comercial internacional. Un plan de negocios bien
preparado ayudara a la empresa a evaluar el potencial del producto enlos mercados interna-
cionales, facilitarala tramitacion de solicitudes de financiacion, y contribuira a decidir si existe
unmercado para el producto y qué costo tendra exportarlo.

55. ;Por qué esimportanteincluirala
propiedad intelectual en mi plan de negocios?

Los conocimientos nuevos u originales y la expresidn creativa de ideas son los motores de las
empresasenestesiglo. Esporelloquelaproteccidndelapropiedadintelectualdebe contem-
plarse en cualquier plan de negocios, especialmente si piensa exportar sus productos o servi-
cios. En este sentido, el sistema de proteccion de la propiedad intelectual (Pl) representa una
herramienta esencial para:

» Manteneralejados alos competidores sin escripulos;

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

» Recaudarfondos mediante inversores o préstamos bancarios.

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 para su producto 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-
perioralo que ofrecensus competidores. ;Pero es acaso cierto? Siusted cree queloes, tendra
que demostrarlo y una patente (o los resultados de una busqueda de patentes fiable) puede
ofrecerlamejorpruebade que suidea esunanovedad.

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

La informacion comercial confidencial, (como los datos relativos a la produccion, las inven-
ciones secretasy los conocimientos técnicos, financieros y de comercializacién) puede ser el
factor principal en el que reside la ventaja competitiva de muchas empresas. En esos casos,
es importante que los inversores sepan que su empresa tiene informacion de dominio priva-
do significativa, conocida como secretos comerciales, y que usted ha tomado las medidas
adecuadas para protegerladelosempleadosylos competidores. De hecho, el propio plande
negocios constituye un documento secreto que sélo debe divulgarse a titulo confidencial,
previafirma, en general, de un acuerdo de no divulgacién o confidencialidad por parte delem-
pleado, elinversor o cualquier otra personainvolucrada.

Enresumen, sila propiedad intelectual es un activo importante para su negocio (es decir, si su
empresa posee patentes o tecnologias patentables, dibujos o modelos industriales, secretos
comerciales, marcas acreditadas, o si usted es el titular de derechos de autor), debera consti-
tuir un elemento clave de su plan de negocios. Al pasar revista a los activos de la compafiay a
sus oportunidades comerciales, hay que exponer tanto los activos tangibles (fabricas, equipo,
capital, etc.) como los activos intangibles (marcas, patentes, disefios, derechos de autor, etc.),
pues en estos Ultimos reside cada vezmas la clave del éxito comercial de una empresa. Asi, toda
prueba de diligencia debida por su parte en la gestidn de sus activos de propiedad intelectual
serasindudadeterminante paraconvenceralosinversores del potencial que ofrece suempresa.

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

Una auditoria de propiedad intelectual (Pl) es una herramienta paraidentificar sus posibles activos
dePl. Preferiblemente, laauditoria debe serrealizadaporauditores profesionales dePl, pero, porlo
general, una auditoria preliminar puede llevarse a cabo en el ambito interno, dentro de suempresa.
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Alllevar a cabo una auditoria de Pl, puede haceruninventario de sus posibles activos, lo que le
ayudara a:

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

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

Enunaauditoria de la Pl se puedenincluirlos siguientes elementos:

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

» Debida diligencia. ;Es su empresa titular o posee una licencia para utilizar todas las
tecnologiasrequeridas para sus productos? ;Esta suempresainfringiendo los derechos de
Plajenos o cabe laposibilidad 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 porellaslaremuneracion apropiada?

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

Diferentes tipos de auditoria dela Pl

Una auditoria de la Pl estarad adaptada a las necesidades precisas de suempresa, pero en ge-
neral estd disefiada paraidentificaractivos de Pl existentes, garantizarla proteccion adecuada
(como los conocimientos téchicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revi-
sarsistemas paralagestion continua de los activos de Pl, desde su creacién hasta su extincién.

Figuranacontinuaciénejemplos delas diferentesformas enque puede realizarse una auditoria
sobre Pl

» Una empresa naciente deseard generalmente obtener la proteccidn apropiada para sus
tecnologias esenciales y/u otros activos de PI. Establecer sistemas para identificar la Pl en
unaetapatempranadelavidade unaempresapuede tambiénaumentarlos beneficios que
obtengadesuPl.

» El proceso de fusion, adquisicion o inversion comercial en otra empresa debera centrarse
en la valoracién de los activos de esa empresa, incluida la estimacidn del valor de sus de-
rechos de PI. Esto también es una consideracion importante para las empresas que estén
contemplandola posibilidad de vender activos de Pl esenciales.
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» Una empresa que se dedica a la exportacion tendra que centrar su auditoria en garantizar
una proteccion eficaz en funcion de los costos de sus activos de Pl en los mercados de in-
terés, identificando las oportunidades de crear alianzas estratégicas sobre labase de la PI,
actividades de comercializacidon conjunta, acuerdos de produccién conjunta, concesion
delicencias, franquiciasy, posiblemente, laventa de los activos de PI.

Si desea realizar un diagndstico sobre la situacidn de la Pl en su empresa puede recurrir a la
Herramienta de la OMPI de Diagndstico de la Propiedad Intelectual: https://www.wipo.int/ip-

diagnostics/es/

Laherramienta de diagndstico de Plesunrecurso gratuito desarrollado porla OMPIque le ayu-
da areconocerlos activos de propiedad intelectual de suempresa. Tras completar cada sec-
cion, la herramienta genera automaticamente un informe con recomendaciones y se propor-
cionaramasinformacion sobrelaPlyla competitividad empresarial.

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

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

La investigacién 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 del mercadoylas empresasy productos competitivos.

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
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complementaria que podria mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que po-
drian serimportantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus
posibilidades de éxito. Véase lapreguntal’.

También deberian consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar sila marca que
usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Des-
cubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decision de introducirse en un merca-
do, puede cambiar su estrategia de comercializaciény puede obligarle a utilizar una marca di-
ferente para ese mercado. Véase lapregunta 23.
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58. ;Cuales son las diversas formas de
introducirse en un mercado de exportacion
y como contribuye a ello la propiedad
intelectual?

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

Exportaciondirecta

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

Lasventajassonenquelaempresa:

» Tiene el controlcompleto del proceso de exportacion;
» Aumenta 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 exponga aunriesgo mas directo.

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

En Uruguay, la Ley N° 18.323 creé la figura de los Consorcios de Exportacion, definiéndolos
como “la asociacion que se constituirda mediante contrato entre dos o mas personas, fisicas o
juridicas, por el cual se vincularan por el tiempo contractual para la realizacion de actividades
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de comercializaciondebienes o servicios al exterior.” Laleyincluyd ademas beneficios fiscales
para estos consorcios.

Através de diferentes agenciasy programas, el Estado uruguayo apoyallas actividades de peque-
Nasy medianas empresas exportadoras. La Agencia Uruguay XXl asesora, brinda capacitaciones
y promociona alas empresas uruguayas que desean internacionalizar sus bienesy servicios.2° Asi-
mismo, la Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE) es un instrumento de facilitacion del co-
mercio exterior que permite realizar de forma electrénicay desde un unico punto de entradatodos
los tramitesvinculados alas operaciones deimportacién, exportaciony transito.?

También es posible recurrir a organizaciones privadas, como la Unién de Exportadores del
Uruguay, unainstitucion con mas de 50 aflos de historia que apoya a empresas en su camino
exportador.22 Por su parte, la Camara de Industrias del Uruguay cuenta con una Plataforma de
la Industria Exportadora que desarrolla capacidades mediante metodologias especialmente
disefadas para MIPYMES.z

Exportacionindirecta

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

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

» Sebeneficiadelaexperienciay competencia profesionales delintermediario.
Losinconvenientes son:

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

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

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

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

20 Masinformacidn sobre Uruguay XXI, disponible en: https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/servicios/
2 Masinformacion sobre VUCE, disponible en: https://vuce.gub.uy

22 MasinformaciondelaUnidnde Exportadores del Uruguay, disponible en: https://www.uniondeexportadores.com/es/

2Mésinformaciénsobre el Programa de Desarrollo Exportadorde la Cadmara de Industrias del Uruguay, disponible
en: https://www.ciu.com.uy/servicios/exportacion/

//109//


https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/servicios/
 https://vuce.gub.uy
https://www.uniondeexportadores.com/es/
https://www.ciu.com.uy/servicios/exportacion/

La clave parala Propiedad Intelectual

Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociacion entre la empresa exportadora y la
empresaimportadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elementos:
capital, transferencia de tecnologia, inversion, producciény comercializacion. El contrato de
asociacion definird las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendicion de cuentas,
la divisién de beneficios y los arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden distribuir los
costos, mitigarlosriesgos, ofrecerconocimientosy pormenores sobre elmercadolocaly con-
seguiruningreso facilenelmercado. Los paises enocasionestienenleyes quereglamentanlas
empresas mixtas. Véase la pregunta 48.

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 tecnolégicos protegidos como secreto comercial,
aunaempresa extranjera por una tasa Unica o regalias. La concesion de licencias ofrece unin-
greso rapido a otro mercado. Se permite lainversion de capital, y larecuperacién se realiza en
generalmas deprisa, perolaconcesidondelicencias supone perder el control de la produccion
y comercializacidn, y compartirinevitablemente los conocimientos tecnoldgicos con el titular
delalicencia, amenos que esto esté explicitado en el contracto. Véase la pregunta 47.

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

Un ejemplo de empresa uruguaya que optd por el camino de producir desde otro pais eslade
productos comestibles Juanalaloca. Estaempresa, que comenzd vendiendo su particularal-
fajor de salchichdon de chocolate a través de redes sociales en 2018, logrd posicionarse como
uno de los preferidos en el mercado uruguayo. El éxito fue tan grande que en octubre de 2024
abrieron su planta de produccidén en Argentina, concretamente enla ciudad de Gualeguaychu
que emplea a 13 personas. Con la apertura de esta nueva fabrica, Juana La Loca planea su ex-
pansionatodala Argentinay posteriormente ingresar al mercado paraguayo.

59. ;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 exportacién o importacion, 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
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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
modelosindustrialesy/o derechos de autor, debera averiguar sinecesita el consentimiento 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

El “agotamiento” se refiere auna delas limitaciones de los derechos de propiedad intelectual.
Expuesto de formasencillasignificaque unavezque un producto protegido porunderechode
propiedadintelectualhasido comercializado porsuempresa o porotros consuconsentimien-
to, los derechos de propiedad intelectual de la explotacidn comercial sobre este producto
dado sehan“agotado”. Aveces esta limitacion se denominatambiénla “doctrina de la primera
venta”, puesto que algunos delos derechos de explotacion comercial sobre unproducto dado
finalizan con la primera venta del producto. En Uruguay, la legislacion establece que las em-
presasno pueden controlaruoponerse alos actos posteriores dereventa, alquiler, préstamou
otrasformas de uso comercial porterceros.

Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos dentro del
marco del mercado nacional. Si usted desea mantener el control de actividades posteriores,
como la reventa, alquiler o préstamo, es aconsejable que conceda una licencia de sus dere-
chosdePlenlugardevenderel producto. Esto eslo que suele suceder con el software.

Agotamiento internacional

Distinta es la situacion para cuando hablamos de comprar un producto enun mercadoy luego
venderlo en otro. En este caso hablamos del “agotamiento internacional”. La cuestién pasa a
ser pertinente en los casos de la denominada “importacion paralela”. Laimportacion paralela
eslaimportacién de productos fuera de los canales de distribucion negociados contractual-
mente por el fabricante del producto protegido mediante Pl. Como el fabricante o titular de
derechos de propiedadintelectual no estavinculado contractualmente conla parte que efec-
tlalaimportacion paralela, aveces se describen los productos importados como “productos
del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a engafio, puesto que los productos como
tales sonoriginales; sdlolos canales de distribucion “paralelos” no estan controlados por el fa-
bricante otitulardelos derechos de propiedadintelectual. En estos casos, los productos pue-
denllegaraestarenvasados o etiquetados de forma distinta.
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Basandose en el derecho de importaciéon que un derecho de propiedad intelectual confiere
a su titular, cabe la posibilidad de que este ultimo se oponga a dicha importacion o reimpor-
tacion con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado
independientes. No obstante, silacomercializacion del producto en el extranjero por parte del
titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, dalugar alagotamiento
de todos los derechos de propiedad intelectual en el &mbito nacional, también se produce el
agotamiento del derecho de impedir laimportacion. Enresumen, el titular de los derechos de
Plno puede oponerse alaimportacion del producto a otro pais nia sureimportacion al pais de
origen donde se comercializd por primera vez.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcion del
concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importa-
cion. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar la
explotacién comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titularo consu
consentimiento, siempre quelos productos siganestando enelmercadonacional. No obstan-
te, el titular de los derechos de PI (o su licenciatario autorizado) todavia podria oponerse a la
importacién de productos originales comercializados en el extranjero, o exportados del mer-
cadonacional, sobrelabase delderecho deimportacion. Enelcaso delagotamiento regional,
tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por el titular
delos derechos o con suconsentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de pro-
piedadintelectual sobre dichos productos, no sélo a escala nacional, sinoentodalaregion. Ya
no puede haber oposicién a las importaciones paralelas dentro de la regién sobre la base de
losderechosdePl, pero sipuede haberlaenlafronterainternacional delaregiéoncon paises ex-
teriores alamisma. Siun pais aplica el concepto de agotamiento internacional, los derechos
de propiedadintelectual se agotanunavez que el producto hasido vendido poreltitularde los
derechos o con su consentimiento en cualquierlugar delmundo.

Las oficinasnacionales de Plolos agentes o abogados que se ocupande dicho dambito estaran
en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para
cadatipo de derecho de Plenlos paises que le interesen a usted. En el caso de Uruguay, la Ley
de Marcas prevé el agotamiento internacional, es decir que una vez que el producto es intro-
ducido legitimamente en el comercio por el titular del derecho de marca o con su autorizacién,
éste serd libre de servendido o transferido. La ley de patentes (art. 40), establece también un
concepto de agotamientointernacional: Eltitular de la patente no podraimpedir que cualquier
personause, importe o comercialice de cualquiermodo un producto patentado, después que
el mismo ha sido puesto licitamente en el comercio dentro del pais o en el exterior por dicho
titular o bien poruntercero con su consentimiento o legitimamente habilitado.

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

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

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

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

» Lo cercaque esté ellanzamiento del producto;

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

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

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

Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta para
asegurarse de que usted no incurre en costos elevados por mantener sus derechos de Pl de-
masiado pronto durante este proceso, o de que no deja de cumplir plazos limites importantes
al solicitarla 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 traduccién 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 traduccidony de mantenimiento de patentes es utilizando el sistema de solicitudes
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internacionales, llamado Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT). Véase enla pre-
gunta é2informacion sobre el PCT.

Si solicita la proteccion demasiado tarde

También hay motivos muy importantes para asegurarse de que no solicita la proteccion de la
propiedad intelectual demasiado tarde.

En primer lugar, para los derechos de Pl que requieren registro o concesién (como las patentes,
marcas y dibujos o modelos industriales) se aplica un principio muy sencillo en la mayoria de los
paises: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina
sistemadel “primer solicitante”. Porlo tanto, esperar demasiado tiempo puede significar que otra
persona, gue ha estado trabajando en el mismo problema técnico y ha encontrado una solucion
idéntica o semejante, puede solicitar proteccidn para la misma invencion antes de que usted lo
hagay obtenerlos derechos exclusivos. Del mismo modo, en el caso de las marcas, sumarca en
general no podraregistrarse si se consideraidéntica o similar auna marca protegida por otros.

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado informacién
sobrelas caracteristicas técnicasinnovadoras o estéticas de su producto, se consideraraden general
que ya es demasiado tarde para obtener proteccion. La invencion o el dibujo o modelo divulgados
yano cumplirdnlos requisitos de novedady, por consiguiente, no mereceran la proteccién, amenos
que lalegislacion prevea un plazo de gracia?*. Es importante tener presente que esto no se aplicaa
las marcasy que usted puede obtenerla proteccidn de unamarca después de haberla utilizado enel
mercado (aungue en general es aconsejable registrarlas con bastante antelacion).

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuandoya
hasolicitadolaproteccidonenelmercado nacional. Esto estarelacionado conlo que suele deno-
minarse el derecho de prioridad. Este derecho significaque, sobrelabase delasolicitud ordina-
ria de un derecho de propiedad industrial presentada porun determinado solicitante en un pais,
el mismo solicitante, en un periodo de tiempo especificado (de 6 a 12 meses segun el tipo de
derecho de Pl) puede solicitarla proteccidn enla mayoria de los demas paises. Estas solicitudes
posteriores se consideraran como si se hubieran presentado el mismo dia de la primera solici-
tud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situacion prioritaria respecto
atodaslas solicitudesrelativas alamismainvencién o dibujo o modelo presentados después de
la fecha de la primera solicitud. En el caso de las patentes y los dibujos 0 modelos industriales,
las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que haya concluido el periodo de prio-
ridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y porlo tanto quiza se considere que no
cumplenelrequisito 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

2 Algunos paises prevénun plazo 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 pierdasucaracterdenovedad.
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origen del solicitante y en otros paises al mismo tiempo, puesto que hay un periodo de seis 6
12 meses para decidir en qué paises se necesita proteccion. El solicitante puede aprovechar
ese periodo para organizar las medidas necesarias que aseguren la proteccién enlos diferen-
tes paises deinterésy explorar las posibilidades de comercializacion del nuevo producto. Por
otrolado, para poder obtenerla proteccion en otro pais el solicitante tiene que cumplir estric-
tamente la fechalimite establecida en el plazo de prioridad.

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

» Enelcaso 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. Sin embargo, si se solicita la proteccidn de patente utilizando el
sistema del PCT (véase la pregunta 62), hay 18 meses mas (ocho meses en algunos paises)
para decidiren qué paises desea obtenerla proteccion.

» Enelcasodelosdibujos o modelosindustriales,|a 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,tambiénse aplicaunplazo de prioridad de 6 meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

Lacuestion de elegirel momento adecuado parala solicitud o registro también se plantea con
los derechos de autor enlos paises en que se dispone de registro. Al existir ventajas practicas
considerables pararegistrarlos derechos de autor cuando exista esa opcidn, es muy aconse-
jable hacerlolomas pronto posible (preferentemente antes de comenzaraexportarel produc-
to protegido). Ademas, para determinados productos tambiénes muyrecomendableregistrar
sus obrasprotegidas mediante derechos de autorconunasociedad de gestidncolectiva(véa-
selapregunta35). Siestolohahecho ensupropio pais, es probable que suorganizaciénnacio-
nal de gestidn colectiva tenga acuerdos con sus contrapartes de otros paises para garantizar
unadistribuciénequitativadelasregaliasrecabadas porlas obrasde susmiembros protegidas
porderechos de autor.
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61.;Como proteger mis derechos de
propiedad intelectual en el extranjero?

Hay basicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la proteccidon delos derechos
de Plenotros paises?s.

La vianacional

Una posibilidad consiste en solicitar proteccion en cada pais por separado presentando una
solicitud directamente a las oficinas nacionales de propiedad intelectual o industrial. Cada
solicitud deberd traducirse en unidioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Usted
debera abonar las tasas nacionales de solicitud y, particularmente en el caso de las patentes,
debera pedir a un agente o abogado de propiedad intelectual que le ayude a asegurarse de
que la solicitud cumple los requisitos nacionales. Algunos paises exigen que se contrate a un
agente de propiedad intelectual. Siaun se encuentra enla fase de evaluarla viabilidad comer-
cial de unainvencidn o sisigue explorando potenciales mercados de exportacion o interlocu-
tores en materia de licencias, el proceso nacional le resultara particularmente pesado y one-
roso, especialmente si desea obtener proteccidn en un gran nimero de paises. En esos casos
recomendamos evaluarlaviaregional ointernacional.

La viaregional

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

» La Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad in-
telectual delos paises africanos de habla francesay portuguesa para las patentes, los modelos
deutilidad, lasindicaciones geograficas, lasmarcas, los dibujos o modelosindustrialesy esque-
mas de trazado de los circuitos integrados): http://www.oapi.int/

» La Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de pro-
piedadindustrial de los paises africanos de hablainglesa paralas patentes, los modelos de utili-
dad, las marcasylos dibujos o modelosindustriales): https://www.aripo.org

» La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux (para la protec-
ciéndelasmarcasylos dibujos o modelosindustriales enBélgica, los Paises Bajosy Luxemburgo):
https://www.boip.int/nl

» La Oficina Eurasiatica de Patentes (parala proteccion de patentes en paises de la Comunidad
de EstadosIndependientes): www.eapo.org.

% Los parrafos que figuran a continuacion se refieren a patentes, marcasy dibujos o modelosindustriales. Para ob-
tenerinformaciénsobrelaprotecciondelos derechos de autoren el extranjero, véase la pregunta 64
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» La Oficina Europea de Patentes (para la proteccion de patentes en todos los paises parte enla
Convencidn Europea de Patentes, actualmente 39 paises). Puede obtenerse mas informacion
enhttps://www.epo.org/en

» Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO por sus siglas en inglés)
LaEUIPO esuna agenciadescentralizada delaUnién Europea, creada para ofrecer pro-
teccidén en materia de Pl alas empresas y agentes innovadores dentro y fuera de la UE.
Puede obtener masinformacioénen: https://www.euipo.europa.eu/es

» La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo (paralapro-
tecciénde patentes en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Oman y Qatar): ht-
tps.//wWww.gccpo.org

La viainternacional

Los sistemas de presentacidn y registro internacional administrados por la OMPI simplifican
considerablemente el proceso de solicitar la proteccién de la propiedad intelectual simulta-
neamente enun grannumero de paises. Enlugar de presentar solicitudes nacionales ennume-
rosos idiomas, los sistemas de presentaciony registro internacional le permiten presentar una
Unica solicitud, en un sélo idioma, pagando Unicamente una tasa de solicitud. Estos sistemas
de presentacioén internacional no sélo facilitan el proceso, sino que, en el caso de las marcas
y los dibujos 0 modelos industriales, reducen considerablemente los costos necesarios para
obtener proteccidninternacional. En el caso de las patentes, el PCT, del cual Uruguay es parte,
le brinda a las empresas mas tiempo para analizar el valor comercial de las invenciones antes
de pagartasas nacionales enla fase nacional. Los sistemas de proteccidn internacional admi-
nistrados por la OMPI incluyen tres mecanismos de proteccion diferentes para los derechos
especificos de propiedadindustrial.

» Sistema para la presentacion internacional de solicitudes de patentes establecido mediante
el sistema del Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT), es el sistema mundial para
la presentacion multiple y simplificada de solicitudes de patentes.?¢ Véase la pregunta 62.

» Registrointernacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid.?” Véase la pregunta 63.

» Depdsito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de
LaHaya.?®Véase lapregunta 64.

26Uruguay es parte del PCT desde Junio de 2024.
27 Actualmente Uruguay no forma parte del Sistema de Madrid.
26 Actualmente Uruguay no forma parte del Arreglo de laHaya.
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62. ;Cual es la forma mas sencilla de solicitar
la proteccion de patente en varios paises?

¢Desea usted proteger su invencién en varios paises? En ese caso, deberia considerar
las ventajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de
Cooperacidon en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en
el marco del PCT, usted puede solicitar la proteccion de patente para una determinada
invencion simultdneamente en todos los paises que sean Parte Contratante en el PCT (158
Estados ennoviembre de 2024, incluyendo a Uruguay).

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
obtenerproteccionenellos. De este modo se aplaza el pago de las tasas nacionales de solicitud
y delos costos de la traduccidn 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
especifica sobre 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:

M

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

M

La solicitud tiene efecto entodoslos Estados Contratantes del PCT;

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

>

» Elsolicitante ganatiempo paraexplorarlas posibilidades comerciales de suinvencién.

Parainformacién sobre los sistemas de protecciénregional, véase la pregunta 61.
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63. ;Cual es laforma mas practica de solicitar
la proteccion de marca en varios paises?

ElSistema de Madrid eslaformamas practica de solicitarelregistro deunamarcainternacional. Sin
embargo, notodoslos paises forman parte de este Sistema, como ocurre en el caso de Uruguay.

Para estos casos, es necesario presentar solicitudes nacionales de registro de marca en cada
pais donde se desea obtener la proteccidn. Esto implica presentarse en las oficinas de propie-
dad intelectual locales, cumpliendo con los requisitos y procedimientos especificos de cada
pais. En estos casos esrecomendable contrataruna firma de abogadosinternacional ouna firma
local con experiencia en propiedad intelectual. Ademas, se pueden aprovechar registros regio-
nales que, mediante unaunicasolicitud, cubrengrancantidad de paises. Paralosregistros nacio-
nales esrelevante considerarlos plazosy costos deinscripcion,incluyendo tasasy traducciones.

Si, encambio, puede recurrir al Sistema de Madrid, podra obtener unregistro internacional de ma-
neramas rapiday econdmica. El sistema estd administrado porla Oficina Internacional de la OMPI
gue mantiene el Registro Internacional y publicala Gaceta de la OMPlde Marcas Internacionales.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

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

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

Las principales ventajas de utilizar el Sistema de Madrid son que el titular de la marca pue-
de protegerlamarcaenuna serie de paises o miembros del Sistema de Madrid presentando
una unica solicitud; puede hacerlo enunidioma (inglés o francés, si bien la oficina de origen
puede limitarlas opciones del solicitante a sélouno de estosidiomas); y puede pagarunsolo
grupo de tasas en una sola divisa. Posteriormente, los cambios en el registro internacional y
larenovacion delregistro pueden efectuarse mediante un solo trdmite que tiene vigencia en
todaslas 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.

22 Ademas, envirtud del Protocolo, también puede presentarunasolicitud una personaque tengalanacionalidad,
esté domiciliada o poseaunestablecimiento comercialrealy efectivo enunestado Miembro que sea parte contratan-
te enel Protocolo(comounaorganizacionintergubernamental). Sibienenlaactualidad no hay ninguna organizacion
intergubernamental miembro delProtocolo, el Protocolo prevé que las oficinas regionales de Pl sean miembros.
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La oficina de un pais designado tiene derecho a denegar la proteccidén de una marca en el te-
rritorio de ese pais. Esta denegacion puede basarse en cualquiera de los motivos porlos que
puede denegarse una solicitud de registro presentada directamente en esa Oficina. Ladene-
gacidén se notificaala Oficinalnternacional y se registra en el Registro Internacional.

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

Por consiguiente, al finalizar el plazo limite aplicable, el titular de un registro internacional esta
encondiciones de sabersisehaaceptadoencadaunodelos paises designadoslaproteccion
de la marca o si se ha denegado la proteccion en uno de ellos o si aun existe la posibilidad de
que un determinado pais deniegue la proteccién basdndose en una oposicion. Una solicitud
internacional tiene vigencia durante 10 afos. Puede renovarse ilimitadamente por periodos
adicionales de 10 aflos efectuando el pago de las tasas requeridas.

Paramasinformacion sobre los sistemas de proteccidonregional, véase la pregunta 61.

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

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

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

» Ununico depdsito “internacional”’;

» Enunsoloidioma(inglésofrancés);

» Pagandoununico conjunto de tasas;

» Enunadivisa;
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» Presentando la solicitud en una oficina (ya sea directamente en la Oficina Internacional
dela OMPI o, en determinadas circunstancias, a través de |la oficina nacional de un Estado
contratante).

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depdsito internacional goza, en cada uno de los
paisesinteresados que no haya denegado la proteccidn, de la misma proteccidén que la legis-
lacion de ese pais concede generalmente alos 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 delaproteccion: deberenovarse un unico depdsito yrealizarse
un tramite sencillo pararegistrar cualquier cambio, porejemplo, de titular o de direcciones.

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

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

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protec-
cionde derecho de autorcomolo hay paralas patentes, marcasy dibujos o modelos industria-
les. Sinembargo, muchos paises tienenuna oficinanacional de derechos de autory algunasle-
yesnacionales prevén elregistro de obras con el objeto, porejemplo, de identificary distinguir
los titulos de las obras. En determinados paises, como ocurre en el caso de Uruguay, el registro
ofrece unaserie de ventajas practicasyaque puede servircomo prueba prima facie ante un tri-
bunalencontroversiasrelativasaderechosde autor, obteniendounafechaciertadelaexisten-
ciadeunaobra. Enotros paises, como en Estados Unidos, el registro se encuentravinculado al
ejercicio de algunos derechos, como elreclamo de dafiosy perjuicios estatutarios.

Sibienno hay un procedimientointernacional para obtenerla proteccion de los derechos de autor
en el extranjero, y su obra esta automaticamente protegida sin necesidad de registrarla en todos
los paises miembros del Convenio de Berna, quizas usted desee registrar su obra en las oficinas
nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo. En Uruguay, este registro se
realizaantelaBibliotecaNacionalde Uruguay.3°Puede consultarselalistadelas oficinas nacionales
dederechosde autorenelsitioweb dela OMPI: https://www.wipo.int/directory/es

30 Elregistro del Software por Derechos de Autor se realiza ante la Direccién Nacional de Propiedad Industrial (DNPI)
conforme al Articulo 271delaleyN°©20.212.
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66.;Qué puedo o debo hacer si descubro que
se estan violando mis derechos de propiedad
intelectual?

Cuénto mas valiosos sean los activos de Pl de su empresa, mayor la posibilidad de que otros
quieran utilizarlos, preferentemente sin pagar nada. ;Tiene usted una estrategia para impedir
que esto suceda? ;Qué haria usted si, a pesar de sus mejores esfuerzos, alguien imita, copia
oinfringe los derechos de Pl de su empresa sin su autorizacidon? ;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 tengaunaideaclaradeloshechos, céntrese enlos costosy ventajas de surespuesta.
Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones quizd 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 obtenerdela parteinfractora, a cudnto ascenderanlos
honorarios de sus asesores legales y si es probable que las recupere en el caso de que la
decision finalle 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
paraque lacontroversia se tramite mediante arbitraje o mediacidn, evitando de este modo
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onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solucion
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 o lamediacion, véase la pregunta 69.

» 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”) al presunto infractorinformandole de la posible existencia de un conflicto entre
los derechos de Plylas actividades comerciales (identificando el drea exacta del conflicto)
y sugiriendo que se busque una solucién al problema. Es muy aconsejable solicitar la asis-
tenciade unabogado al escribiruna cartade “intimacion a cesarenlapractica”, afinde evi-
tar los procedimientos judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma
que no se ha producido niesinminente ninguna infraccion. Este procedimiento suele resul-
tareficazenel caso deinfraccionesinvoluntarias ya que elinfractor, enla mayoria de los ca-
sos, interrumpe sus actividades o se prestaanegociarunacuerdo de concesiéndelicencia.

» Si se enfrenta usted a una situacion de infraccién deliberada que incluya, en particular, la
falsificacion y la pirateria, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades en-
cargadas de hacerrespetarlaley 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.

» Puede usted iniciar procedimientos civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad de
recursos civiles paraindemnizaralos titulares de derechos de Pl afectados. Entre ellos se cuen-
tandafiosy perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficios y manda-
tos para que se entreguen los productos infractores alos titulares de los derechos. La legisla-
cién en materia de Pl también puede contener disposiciones que impongan responsabilidad
penal porla produccion o trato comercial de objetos infractores. Las penas por la violacion de
las pertinentes disposiciones pueden serencarcelamientoy quiza también una multa.

En cualquier caso, cuando parece existir una infraccidon o una controversia, antes de adoptar
medidas oficiales, seria prudente pedirel asesoramientojuridico de un profesional competen-
te en Pl para evaluar con mayor exactitud la opcidn 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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67. ;Por qué debo ejercer mis derechos de
propiedad intelectual? ;Quién es responsable
de ejercerlos en caso de infraccion?

¢Por qué deben ejercerse los derechos de P1?

El principal objetivo de obtener la proteccion de Pl es permitir que su empresa coseche los
frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados. Los derechos de Pl de suempresa
solamente devengaran beneficios si pueden hacerse cumplir, de lo contrario, los infractores
y falsificadores siempre se aprovecharan de la falta de mecanismos de observancia efectivos
para beneficiarse del duro trabajo que usted ha realizado. A menudo, la simple amenaza dela
observancia delos derechos basta paradisuadiralos posiblesinfractores.

Enresumen, el gjerciciolos derechos de Pl es esencial para suempresa paralos siguientes fines:

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

» Impedir que haya o que siga habiendo infraccidén en el mercado, evitando de este modo
dafos como la pérdida de reputacion;

» Pedirindemnizacion por dafosreales, porejemplo, pérdida de beneficios, resultantes de
cualquiercaso deinfraccionenelmercado.

¢Quién esresponsable de hacer cumplir los derechos de PI?

La iniciativa de hacerrespetarlos derechos de Pl incumbe principalmente al titular de dichos
derechos. Esresponsabilidad de usted, en tanto que titular de derecho de PI, identificarlasin-
fracciones o falsificaciones de sus derechos de Ply decidir qué medidas tomara.

No obstante,incumbe alos gobiernos nacionales o estatales crearinstituciones que facilitenla
observancia delos derechos de Pl. Los drganosjudicialesy, en algunos casos, administrativos
como las oficinas de Pl o las autoridades aduaneras son instituciones gubernamentales que
puedentenerque abordar casos deinfracciéon o de falsificacion.

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

Ademads, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus
derechos dePl,como porejemplo, La Camara Antipirateriadel Uruguay.
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68.;Como pueden las autoridades aduaneras
ayudar a prevenir o impedir la violacion de mis
derechos de propiedad intelectual? ;Tengo
que notificarlo por adelantado?

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

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.

Los titulares de los derechos pueden pedirla asistencia de las autoridades aduaneras presen-
tando avisos relativos a sus marcas y mercancias protegidas porlos derechos de autor, en ge-
neral después de pagar una determinada tasa. Cuando las autoridades aduaneras reciben un
aviso pueden detener copias no autorizadas de mercancias de marca o de mercancias sujetas
ala proteccion de los derechos de autor. En Uruguay, los titulares pueden solicitar su inscrip-
cion ante el Registro Voluntario de Marcas de la Direccidon Nacional de Aduanas cuando tienen
motivos para creer que se estanimportando mercancias pirateadas o falsificadas.

Enrelacién conlas medidas de aplicacion enfrontera, lamayoria de los paises aplicanlas prescrip-
ciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (Articulos 51a 60). En Uruguay, la Ley de Derechos
de AutorN° 9.739, prevé que la Direccion Nacional de Aduanas o los titulares de derechos de autor
puedan requerir a los Juzgados competentes que se adopten medidas cautelares, tales como el
secuestro o suspensionde despacho aduanero, en plazos breves de menos de veinticuatro horas.

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

Silas autoridades aduaneras descubren que se hanimportado mercancias supuestamentein-
fractorasy no hay aviso aplicable, puede informarse a los titulares de los derechos (si son co-
nocidos)sobrelaimportacidonyrecomendarles que presentenunaviso alas autoridades adua-
neras dentro de un determinado plazo.
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Cuando se detienen mercancias, las autoridades aduaneras notifican a los titulares de los de-
rechos para que éstos puedan determinar silas mercancias estan pirateadas o falsificadas.

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

69. ;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. Enviar un caso a arbitraje
o mediacion debe realizarse por acuerdo de ambas partes.

El arbitraje tiene en general la ventaja de serun procedimiento menos oficial que un tribunal, y
un dictamen arbitral se puede aplicarinternacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de
la mediacién es que las partes conservan el control del proceso de solucién de controversias.
Ademas, la mediacion ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas
relaciones comerciales con una empresa con la que su empresa puede desear colaborar en
el futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisién a las partes y por lo tan-
to la mediacion no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la
mediaciény el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediacion, un
preludio menos oneroso al litigio ante los tribunales. Resultaria conveniente que su empresa,
como parte de su estrategia comercial, incorporase las cldusulas 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.
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El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI*

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

El Centro de Arbitraje y Mediacion facilita los acuerdos entre las partes ofreciendo clausulas
recomendadas de contrato para solucionar futuras controversias dentro de un determinado
contrato; véase https://www.wipo.int/amc/es/ Las clausulas de la OMPI pueden 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 distribucién, empresas mixtas, contratos de investigacion y desarrollo,
contratos de empleo con repercusiones tecnoldgicas, fusiones y adquisiciones con efectos
importantes paralaPl, acuerdos de comercializacidon de deportes, y contratos de edicion, mu-
sicay cine. Las cldusulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos sobre con-
cesiondelicencias entre empresas ubicadas en diferentes paises.

En Uruguay diversas organizaciones ofrecen servicios de mediacidn y arbitraje para resolver
las disputas comerciales:

4

Centro de Conciliaciény Arbitraje de la Camara de Comercioy Servicios del Uruguay.

M

Centro de Mediaciony Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO).3?

Centro de Mediacion del Poder Judicial.®

M

~

» Centro de Resolucion de Conflictos de la Asociacién de Escribanos del Uruguay. 3

STEICentro presta serviciosrelacionados con: El arbitraje (https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html);
Lamediaciéon(https:/www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html); Las controversiasrelativas anombres de do-
minio (https://www.wipo.int/amc/es/domains/ y Otros servicios especializados parala solucion de controversias
(https://www.wipo.int/amc/es/disputes/index.html).

32 https://www.arbitraje.com.uy

33 https://www.lideco.com/lideco/centro-de-mediacion-y-arbitraje.html

34 https://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/centros-de-mediacion.html

35 https://www.aeu.org.uy/Servicios/Centro-de-Resolucion-de-Conflictos-uc2203
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70.;Es necesario obtener una valoracion de
mis derechos de propiedad intelectual?

Lapropiedadintelectual se consideracadavezmasunactivoempresarialyuninstrumento que
puede contribuirmucho al éxito delaempresa,yelhecho de que lasempresas puedanobtener
valor de sus carteras de Pl hahecho que aumente elinterés en las diferentes formas de evaluar
los derechos de propiedad intelectual.

Parapodervender, concederlicencias o celebrar cualquier tipo de acuerdo comercial de pro-
piedadintelectual es necesario poderdeterminarelvalorde unactivode Pl. Lavaloraciondela
Pltambiénresulta beneficiosa paralaobservancia de los derechos de Pl, parala gestiéninter-
na delosactivos de Ply paradiversos procesos financieros.

Hay que prestaratenciénaladiferenciaentre elprecioy elvalorde unactivode propiedadinte-
lectual. El precio se define engeneralcomolo que el compradoresta dispuesto apagarenuna
transaccién en condiciones de igualdady plena competencia, sobre la base del valor percibi-
do del producto. La determinacién del precio puede verse influenciada por muchos factores,
como porejemplolademanda, los motivos de venta, las sinergias para el comprador, las habi-
lidades de negociaciénde las partesinvolucradas, etc.

El valor, en cambio, es una cantidad abstracta pero determinista cuyo calculo se basa en un
conjunto de métodos y reglas probados ordenadamente. En otras palabras, si bien la valora-
cion dela Pl puede influir en la determinacién del precio de un activo de Pl, no es exactamente
lo mismo que el ejercicio propiamente de determinacién de precios. Este ejercicio suele estar
influido por muchos otros factores, entre ellos el tiempo, la demanda, los motivos para vender
ylacapacidad de negociacion de 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 pardmetro Util y una buena base de negociacién en el caso de que se transfieran o
comprenactivos de Pl. Elvalorde un activo de Pl se derivafundamentalmente delderecho que
tiene el titular de ese activo a excluiralos competidores de su utilizacion. Para que un activo de
Pltengaunvalor cuantificable debe ser capaz de generar beneficios econdmicos mesurables
para su propietario o usuario; y aumentar el valor de otros activos con los que esta asociado.
Este valor puede provenir de la explotacién directa, la venta, el otorgamiento de licencias u
otros métodos, como impedirelacceso aun mercado o reducirla posibilidad de sustitutos.

Consideraciones a tener en cuenta en la valoracion de su Pl

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de Pl
tienenunafuncidonimportante en el ejercicio global de lavaloracién. Una protecciénamplia, en
varios paises, puede aumentar el valor de un producto. Sinembargo, esto también dependera
delaformaenque el evaluador percibalarobustez de los mecanismos de observanciadela Pl
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enlos paisesimplicados. La percepcion sobre los mecanismos de observancia dependerd de
los sistemas y procesos que los paises han implementado para proteger y garantizar los de-
rechos de PI. Esto incluye, el marco juridico, la capacidad de las autoridades para responder
frente ainfracciones, las sanciones existentes, etc.

En este sentido, algunos factores pueden aumentar el valor de la Pl, como, por ejemplo, el he-
cho de que resulte muy dificil paralos competidores infringir los derechos de Pl del producto.
En cambio, la existencia de productos sustitutivos, es decir aquellos que pueden satisfacer
una necesidad similar y que se encuentren protegidos por Pl, pueden afectar negativamente
elvalorde un producto.

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

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

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

» administracioninternade sucarteradePlI,

» concesidndelicencias paraingresaraunnuevo mercado,
» fusiones o adquisiciones,

» captaciéndesocios,

» cesion(venta)de activos de Plaempresas en el exterior,
» comprade activosdePI,

» conclusiénde acuerdos de empresas mixtas,

» establecimiento de alianzas estratégicas,

» obtencién defondos,

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

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

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

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

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

» Método basado en los ingresos Es el método mas utilizado para la valoracién de la PI. El
método se centra basicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendra el titular
de un derecho de Pl durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de
caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente
deingresos puede también calcularse examinando el ahorro enregalias de licencia que una
empresaconseguiria situvieraque obtenerunalicencia para utilizarun derecho de Pl deter-
minado. El principal inconveniente del método es sucomplejidad. Su principal variante es el
método siguiente:

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

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

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

e Costo de sustitucion. La cuantia necesaria para adquirir activos de Pl de la misma uti-
lidad. La depreciacidn del activo de Pl debe deducirse del costo de reproduccioén o
sustitucidon estimado antes de que se obtenga finalmente un valor o precio estimado.
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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
deunproductonoestanecesariamenterelacionado consuvalor,como sucede habitualmente
enlas actividades 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 sefialar que algunas em-
presas lo consideran el mejor método debido a su simplicidady a la 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 tambiénlas siguientes variantes:

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

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

» Métodos basados en la valoracion de opciones. Suelen utilizarse en |la valoracion del va-
lor bursatil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de Pl (en especial
de patentes) del sector de la tecnologiay de los productos farmacéuticos utilizan cada vez
mas este método. Si bien existen otros métodos de valoraciéon “de riesgo neutro”, la valo-
racion de opciones se considera mas potente. Al igual que los demas métodos de valora-
cion de la Pl, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoracién de opciones
Black-Scholes, el Technology Risk-Reward Units (TRRU?), el Toolip Valuation para la valua-

cién de patentes. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es sure-
lativacomplejidad.
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73. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual a financiar mi empresa?

La mayoria de las empresas necesita capital para expandirse, crecery, a veces, sobrevivir. Ala
hora de buscar financiacion, puede ser de gran utilidad recurrir a los activos de propiedad in-
telectual (Pl) como forma de reforzarlos argumentos que convenzan alos inversores a aportar
financiacién empresarial.

Alefectuarunaevaluaciondelasolicitud de capital o de préstamo, elinversor(ya seaunbanco,
una agencia del gobierno, unainstitucion financiera, uninversor de capital de riesgo, unaincu-
badorade startups o uninversor situado almargende las estructuras de financiacién oficiales),
evaluara si el producto o servicio ofrecido por su empresa tienen un verdadero potencial de
comercializacion. Al evaluarun plan de negocios o de exportacion elinversor examinara que:

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

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

Losinversores realizan ademas un analisis de riesgo de la empresa que solicita el crédito. En el
caso de los activos de P, este analisis puede incluir la valoracion de los activos intangibles de
laempresa, considerando tantolosingresos actuales como los potenciales. Conlaevaluacion
delosingresos proyectados determinaransilos activosintangibles puedensostenerel flujo de
efectivo necesario para el cumplimiento de la deuda. Incluso, puede determinarse que los pa-
gosporregaliasolicencias se efectien directamente al financiador, manteniendo la titularidad
delaPlenlaempresa.

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

Asipues, es importante poseer activos de propiedad intelectual para convencer a inversores
o prestamistas delas oportunidades de que gozala empresa parala comercializaciéndel pro-
ducto o servicio en cuestién. En algunos casos, una Unica patente con un gran valor comercial
puede abrirlas puertas a varias oportunidades de financiacion.
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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-
seenuna cartera de valores de propiedad intelectual bien administrada, aunque haya, incluso
enlos paisesdesarrollados, numerosos problemas que surgen altratarde establecergarantias
reales basadas enlapropiedadintelectual.

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

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

La conversion de activos envalores se refiere normalmente a la practica de compilar distintos
activos financieros y a la 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 oincluso de cuentas exclusivas por cobrar. Asipues, es posible la conver-
sion de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalias a partir de la concesién de
licencias de patentes, marcas o secretos comerciales, o las composiciones musicales o los
derechos de grabaciéon de un musico. De hecho, una de las conversiones mas famosas guar-
dabarelaciéncon el pago deregalias enlos Estados Unidos del cantante David Bowie.

Enlaseconomiasactuales,basadasenelconocimiento, elvalorecondmico se capturaatravés
delsistema de propiedadintelectualylos derechos que confiere, que transformanlosintangi-
bles en activos econdmicos comercializables. A medida que la propiedad intelectual genera
mayores movimientos de efectivo, se crean mayores oportunidades paraese tipo de practicas
en el financiamiento, especialmente paralas pequefasy medianas empresas.

Es cadavezmas comun que las empresas de capital de riesgo aceptenlos activos de Plcomo
garantia colateral paralafinanciacién deriesgo.
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75. 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 productos
y servicios basados en Pl y en la concesion de las licencias correspondientes. Ya sea que se
trate de bienes digitales como canciones, videos, fotografias y aplicaciones moviles, o bienes
tangibles, como electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares o vestimenta, la pro-
tecciondelaPlesunelemento esencial cuando queremos vender porinternet.

Ademas, es la Pl lo que hace funcionar el comercio electrénico. Los sistemas que dan vida a
Internet- los sitios web, aplicaciones, algoritmos, disefos, y bases de datos son elementos
de Ply se protegen a menudo mediante derechos de PI. La mayoria de los paises protegen los
desarrollos de software bajo el régimen de los derechos de autor. En algunos casos, también
pueden protegerse bajo las patentes de invencién. Ademas, las marcas son una parte funda-
mental del comercio electrdnico, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el
buennombre, elementos fundamentales de una empresa enInternet, estan todos protegidos
porlas marcasy elderecho de competencia desleal.

Las empresas de comercio electronicoylas que ejercen actividades en Internet pueden tam-
bién estar muy vinculadas con la concesion de licencias sobre productos o patentes, porque
para crear un producto son necesarias muchas tecnologias diferentes y las empresas, a me-
nudo, optan por delegar a terceros la elaboracion de algunos componentes, o intercambian
tecnologias mediante arreglos de licencia. Si cada compaiiia tuviera que elaborar y producir
por su cuenta todos los aspectos tecnolégicos de sus productos, seria imposible elaborar
productos de alta tecnologia. Laeconomia del comercio electrénico depende de que las em-
presas trabajenjuntas paracompartir, mediante la concesiénde licencias, las oportunidadesy
riesgos delcomercio. Muchas de esas empresas son PYME.

Finalmente, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electrénico
adoptalaforma de Pl,de modo que la proteccioén o falta de proteccién de sus derechos de Pl
afectaralavaloracion de unnegocio de comercio electronico. Muchas empresas de comercio
electrdnico, al igual que otras empresas tecnoldgicas, tienen portafolios de patentes, mar-
cas, nombres de dominio, software o bases de datos originales que son |los activos de mayor
valorde dichas empresas.
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76. ;Qué cuestiones de propiedad intelectual
intervienen enla eleccion y registro de los
nombres de dominio?

Losnombres de dominio sondirecciones enlinternety se utilizan habitualmente paraidentificar
y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “presidencia.gub.uy” se utiliza para

localizar el sitio web de la Presidencia de la Republica de Uruguay. Con el tiempo, los nombres
de dominio se hanido constituyendo enidentificadores de empresas o negocios y han entra-
do en conflicto con las marcas. Por consiguiente, es importante elegir un nombre de dominio
gue no sealamarcade otraempresa niunamarcanotoriamente conocida.

La eleccion de un nombre de dominio (o direccion de Internet) se ha convertido en una de las
decisiones comerciales mas importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un
nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de su em-
presa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios
“dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior
(gTLD), talescomo.com, .net, .org. einfo. O bien puede elegirundominio de nivel superiorpara
elrubro de suempresa, como por ejemplo .shop. .bar, .bizo .beer.¢

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a cédigos de
paises” (ccTLD), porejemplo, .uy para Uruguay, .ar para Argentina o .br para Brasil.

La gestidn técnica del sistema de nombres de dominio estd en manos de la Corporacion de
Asignacion de Nombres y Nimeros de Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD,
gestionan el propio registro una serie de registradores de Internet acreditados por la ICANN
cuya lista figura en el sitio web del ICANN en www.icann.org. Usted puede también compro-

bar si un nombre de dominio ya ha sido registrado buscando en el sitio web de un registrador
o utilizando un motor de busqueda deltipo “Whois”, porejemplo, en https://www.whois.com.

EnelcasodelosregistrosccTLD, deberdaponerse encontacto conlaautoridad deregistro desig-
nadaparacadaccTLD. Paraello,consulteunabase de datos ccTLD creadaporla OMPI, que esta-
blece enlaces conlossitios web de 252 ccTLD, enlos que puede encontrarinformacion sobre su

acuerdo deregistro, el servicio “Whois” ylos procedimientos parala solucion de controversias.

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

Segun sea el lugar donde se registre, puede elegir un nombre genérico utilizado comunmente,
pero siusted elige un nombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podranrecordarloy

s¢PuedeaccederaunalistacompletadelosgTLDenhttps://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt
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buscarlo conmayor facilidad. En condiciones ideales deberia sertan distintivo que pudiera prote-
gerse también mediante laley sobre marcas, de forma tal que pueda registrarlo ante la Oficina de
Marcas. Sielige comonombre de dominio unafrase muy comun(porejemplo: “Buen Software”), su
empresa tendra dificultades en ganarse una buenareputacién o buenavoluntad con este nombre
y aunmas dificultades enimpedir que otras empresas de lacompetencia utilicen sunombre.

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

Hay varias bases de datos que usted puede explorarenlaweb paracomprobarsielnombre de
dominio que haelegidoesunamarcaregistradaenundeterminado pais. La OMPlhaestableci-
dounportaldebasesdedatosparamarcasen Global Brand Database (wipo.int)quele ayudara

arealizaresabusqueda.

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

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.

78. ;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 disefary crear su sitioweb, 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
gue contiene. Tal vezno lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que esimpor-
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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.

Conla aparicion de las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, muchas empresas recu-
rren a ellas para disefiar sus logos, imagenes del sitio web, textos y videos. La rapida expansion de
estas herramientas gratuitas y pagas ha permitido alas empresas acceder a disefios de primer ni-
velacostos muy bajos. Sinembargo, esimportante que los duefios de negocio se asesoren sobre
los derechos que adquiereny otorgan al utilizar los disefios y textos en sus sitios web comerciales.
Revisarlostérminosy condiciones delasherramientas generativas, obtenerasesoramiento profe-
sional, asicomo evaluarla coincidencia con otras marcas existentes enelmercadolocal o extranje-
rono deja de seruna practica sumamente recomendable para todaslas empresas.

Asimismo, siincorpora en su sitio una base de datos, un sistema de comercio electrénico, un bus-
cador, una plataforma de pagos u otro instrumento técnico de Internet que tenga en licencia de
otra empresa, verifique las condiciones en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sis-
tema, si se permite que usted efectie modificaciones en el sistema y quién sera titular de tales
modificaciones. Asegurese de tener un acuerdo escrito y hdgalo revisar porun abogado antes de
firmarloy antes del comienzo de cualquier disefio, trabajo porencargo oinstalacion del sitio web.

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

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

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instru-
mento de comercio electrénico, y un servicio Util para sus clientes, pero en muchos paises no
existen leyes claras acerca de cudndo y cédmo pueden utilizarse los enlaces. La practica mas
seguraes solicitary obtener autorizacién del sitio web en cuestion antes de colocar el enlace.

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.
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79. ;Como puedo proteger mis derechos

de propiedad intelectual en Internet? ;Qué
precauciones puedo adoptar parano violarlos
derechos de propiedad intelectual ajenos?

Esimportante que proteja sus derechos de Pl en Internet para evitar infracciones por parte de
usuariosy competidores. Podra hacerlo de varias maneras: identifique siempre claramente su
contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna otra indicacién de titularidad. Podra
simplementeindicaralosusuarios qué puedeny quénopuedenhacerconsucontenido.Nunca
distribuya ni permita que se descargue contenido de tercerosy que no pertenece a suempre-
say asegurese de que sus empleados comprenden la politica de suempresa a este respecto.

El caso Napster enlos Estados Unidos dio relieve internacional ala cuestion de la descarga no
autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitid un mandamiento im-
pidiendo el funcionamiento del sistema de distribucién 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, o las acciones que alienten o faciliten esa copia. En Uruguay, la Ley de
Derechos de AutorN° 9.739 prohibe las copias no autorizadas de contenido protegido por de-
rechos de autor, ya sea a través de medios fisicos como digitales.

Cadavezmas empresas utilizanmedios técnicos paraprotegercontenido enlinternet, median-
te marcas de agua, uso de contrasefas, codificacion o creando sistemas de identificaciony
rastreo. Los sistemas de gestion electronica del derecho de autor son una manera que pro-
ponenlos consorcios comercialesy las empresas de utilizar medios técnicos para controlar la
utilizacién de contenido.
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ANEXO1

En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez mas concurrido, las peque-
Aas y medianas empresas (PYME) deben encontrar la manera de diferenciar sus productos
para atraer a los consumidores. Algunas estrategias utilizadas por las PYME para llegar a ser
0 a mantenerse internacionalmente competitivas son la introduccién de productos nuevos o
mejoradosy la adopcion de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos
y servicios. Es alli, donde los instrumentos de Propiedad Intelectual (Pl) juegan un rol funda-
mental para diferenciar alas empresas de sucompetencia, asicomo otorgar posibilidades de
crecimientoy expansion hacia nuevos horizontes.

La presente Guia se encuentra destinada a pequefos y medianos exportadores y a las institu-
ciones de apoyo al comercio para entendery aprender a utilizar los conceptos y principios ba-
sicos sobre la Pl. Para que las empresas puedan vender en el exterior es fundamental que sepan
individualizar los rasgos Unicos e importantes de su producto o servicio, resultado de la vision,
creatividad e inventiva de la empresa, susceptibles de ser protegidos por el sistema juridico la
Pl. Este sistema abarca patentes, modelos de utilidad, disefios o modelos industriales, marcas,
indicacién geografica, secretos comerciales, derechos de autory derechos conexos. Adema3s,
esnecesarioque apartirde ellospuedandeterminarelmercado extranjeroenelque se pretende
comercializar el producto o servicio; y comprender la legislacién vigente de Pl que rige en dicho
mercado para poderimplementarlay protegeradecuadamente sus activosintangibles.

Con estos objetivos, la Guia analiza cuestiones relativas a la definicidn de estrategias de Pl, la
titularidad de los derechos porlos empleados, contratacion, licencias y transferencia de tec-
nologia; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la Pl al preparar planes y
estrategias de negocios, de comercializaciény de exportacion, y se ocupadela proteccionen
el extranjero de los derechos de PI; estudia los vinculos entre las reglamentaciones y normas
relativas ala Ply ala calidad; envasado y etiquetado, comercio electrénico y aplicacion de la
tecnologia de lainformacioén; y considera los aspectos de los derechos de Pl relativos a lava-
loracidny alas finanzas.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuentala Pl al elaborar su
plany estrategia de internacionalizacidn. En general, los derechos de Pl tienen caracter terri-
torial, lo que significa que deberarealizarse un andlisis de las oficinas de propiedadintelectual
de los paises alos que se busca exportar. La excepcidn a este alcance territorial se encuentra
enlos derechos de autor, que adquieren proteccion entodoslos paises parte del Convenio de
Berna automaticamente desde la creacion, sin necesidad de unregistro previo.

Ademds, se deberd tener en cuenta que no todas las legislaciones y procedimientos para la
proteccién de los derechos de Pl soniguales en todo el mundo. Aunque se ha producido una
importante armonizacion de las legislaciones, existen numerosas esferas enlas que se produ-
cen diferencias importantes entre los paises. Por ello es importante obtener asesoramiento
especializado enPlen cadanuevo mercado.
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Sobre estos principios, la Guia ofrece recomendaciones que toda PYME exportadora puede
instrumentar para obtenery asegurarlas ventajas competitivas sobre su Pl:

» Antes de iniciar el estudio de mercados, es crucial entender por qué un producto o servicio
ha tenido éxito a nivel nacional, ya que esto puede predecir su éxito en mercados extranje-
ros similares. Dependiendo de esas caracteristicas podra identificar los rasgos Unicos de
suproductoy eltipo de proteccion porderechos de Pl que puede utilizar para protegerlos.

» Realice unaauditoria dela Pl de suempresa que le permita descubrir activos no utilizados o
infrautilizados, determinar la titularidad de esos activos y determinar toda amenazarelacio-
nadaconlaPl(asaber, lainfraccion de derechos de Pl porsu parte o por parte de terceros).

» Investigue previamente los derechos de Pl de otras empresas competidoras que ya se en-
cuentran comerciando en el nuevo mercado. Infringir los derechos de otros puede resultar
enimportantes pérdidas econémicasy un desprestigio parala PYME.

» Establezcaporescritolatitularidad delosderechosde Plconsusempleadosy colaborado-
res sobrelasinvencionesy creaciones realizadas durante surelacién.

» Planifique con antelacion el momento en que se presenta una solicitud de registro ya que
presentarse muy temprano o después de verificados ciertos plazos puede suponer la pér-
dida de posibilidades de proteccion.

» Almomento de exportar, contar conuna patente, modelo de utilidad, unamarcaregistrada,
secretos comerciales, o un portafolio de obras protegidas por derechos de autor le con-
cederd ala PYME importantes beneficios. Estos activos otorgaran desde el comienzo una
posicion fuerte paranegociary comerciar.

» Lasempresas conderechos de Pl pueden explotarlos mediante el otorgamiento de licencias o
franquicias para que terceros los exploten en determinada region o territorio. Todo ello a cam-
bio delpagoderegalias porlicencias, o que generard nuevas fuentes deingresos alaempresa.

» En el marco de negociaciones con aliados estratégicos, establecer de antemanoy y por
escrito obligaciones de confidencialidad. Sila empresa divulga informacion sobre su Ulti-
ma innovacion o su nuevo disefio a posibles socios comerciales, agentes de exportacion,
distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la proteccidn o sin que exista un
contrato firmado en el que se exijala confidencialidad puede perderlos derechos sobre su
invencién o disefo.

» Utilice sus activos de Pl para obtener financiamiento en instituciones bancarias, incubado-
ras oinversores particulares.

» Busque asesoramiento de especialistas o expertos sobre este tema acudiendo a profesio-
nales calificados en Pl antes de exportar. Para ello puede recurrir a Agentes de Propiedad
Intelectual o estudios legales especializados.
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La clave parala Propiedad Intelectual

Endefinitiva, el sistemade Plotorgaalasempresas enproceso deinternacionalizaciénlaopor-
tunidad de hacerse de tecnologias y una identidad distintiva que refuerce su presencia en el
extranjero. Conocer acerca de este sistema, los derechos protegidos por terceros que no de-
berdinfringirylas particularidades delaslegislaciones delos paisesalos que sebuscaingresar
lespermitirdtenerunafuerte posiciéndenegociaciény comercializacionenlosnuevos merca-
do.Todoelloademaslos protegerad deimitadores o falsificadoresy de cualquiera que se apro-
vecheilegitimamente de su creacidéninventivay susinversiones eninvestigaciony desarrollo.

ANEXO 2

Guias OMPI

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPly nacionales

» Directorio de oficinas OMPI

» Direccidon Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio del Industria, Energia y

Mineria

~

» Registro de Derechos de Autor de la Biblioteca Nacional

Ventanilla Unica de Comercio Exterior

M

4

Uruguay XXI|
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https://www.wipo.int/publications/es/series/index.jsp?id=181
https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/institucional/estructura-del-organismo/direccion-nacional-propiedad-industrial
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/institucional/estructura-del-organismo/direccion-nacional-propiedad-industrial
https://www.bibna.gub.uy/registro-derechos-de-autor-2/
https://vuce.gub.uy/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/
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