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Cuestiones Iiniciales

Un entorno comercial intensamenteompetitivo

En el mundo actual es mas rapidécil y barato que en ninguna otra época transportaropass productoe
informaciéon, y compartir ideas o divulgaconocimientos. Afadase a ello la teo@den mundial a
desreglamentalas empresas y la industria y ldberalizar el comercio internacional, combinese ademegsos
cambios con las modificaciones revoluci@sar que estanexperimentandolos modelos y métods
comerciales gracias alas posbilidades aportadaspor € sector de las tecnologias de la informaciéna y
comunicacion: ¢qué se obtiene al final? ©Emorno comercialintensamem competitivo tanto en los
mercados nacionales como en los de exportacro propio esvdido tanto paralos bienes como pardos
servicos.

En este entorno, la industria y las empresasmpruebamue es dificil avanzar, porque la oferta de kiege
servicios parece superar en muchodé&mandaAdemas, los consumidores tienen dificultadeseamogerentre
una gama de productodesconcertantementxtensa y creciente, lo que plantebproblema deunasopciones
excesivas y de unos bienes y servicios poco dié@das. Es cierto que la iniciativa empresaried sido siempre
un negocio arriesgado. SOlo las empresas queden gestionar y controlar con eficacia iesgos e
incertidumbres pueden esperar sobrevivir y prasp en los mercados nacional yekpatacion. Comprender
las necesidades yreocupacioneddd cliente ha sido siempre el requisito béasicevip. El siguiente paso es
encontrar maneras creativagnaovadoragde producir un producto o de prestar un servicibagerlo ademas de
modo oportuno yanticipAndosea la competencia. En definitiva, la calidad, el precioy el servicio
siguen sienddos tres factores esencialgmra el éxito de cualquier inicativa empresarial, incluido
cualquier proyectale comercializaciorpara la exportacion.

Decidirsea exporttar

La clave de una adopcidadecuadae decisiones en materia de exportacion, comaualywer otrodmbto comercial, es

e conocimiento. El conocimiento pertinente debasarse en informacion fiable y ema evaluacién sdlida de los

mercados. Reunir informacidfievan@d a cabo investigacion de mercadae convierte en una necesidad esencial.
Pero incluso antes de iniciar esta etapa hay queufar unascuartas preguntas fundamentales¢ Ha examinadausted,

en su calidad déuturo exportador,os motivos del éxitale su producto o servicio eel mercado nacional? Si usted
ha tenido éxitocomercidizando deerminados productos o servicios esl mercado nacional hay buenas posibilidades
de que también tenga éxito en los mercadosrargeros, por lo menos en los mercaddende las necesidades
y condiciones de los consumidores sengantes.

Otro enfoque para evaluar sus posibilidadesexjmrtacion es examinar los rasgos Unicos o &desael producto o
servicio en cuestion. Si estos rasgos sortild$ide reproducir por otros en los mercadbEsexportacion es probable
que su producto o servicio tenga éxito en el ejra. Un producto o servicidnioo deberia tener por definicién poca o
ninguna competenciapor lo quelas posibilidades de undemandduerte seranelevadas.

Los rasgos unicos o importantes de su produxt servicio pueden haber sido el resultatdo lavision, creatividad

e inventiva de usted o de sus empleados, conssjtosocios comerciales y otros. Estos fratekingenio, inventiva vy
creatividad humanos estan protegidos en etader por un sistema jurididmad sistemade los derechogle
propiedad intelectuallLa propiedadinteectua (Pl) es un términocolectvo que describe nuevas ideas, invenciones,
dibujos o modelos, escritos, peliculas, etc., gagn protegidospor derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y
modelos industriales, etc. Cada pais tiene un otmjde leyes que protegen la Pl, y un posible exportadorbede
conocerlas. Esecomendablejue elfuturo exmrtada busque asesoramientde especialistas 0 expertos sobre este tema
acudiendoa profesionges cdificadosen Pl antes de exportar productos o servicesados en estas ideas, dibujos o
modelos, tecnologiasecretoscomerciales o conocimientos técnicos. Uno de losvws mas importantes es que alguien
puede robar la Pl si no seloptanmedidasadecuadagara protegerla. Por otra parte, si se han tomasias medidas,
puede serincluso posible exportar Unicamenta PI, sin el productoacompafianteEsto sucede cuando ustednede

en licencia a una empresa o0 empresas edtisde en el extranjero el derecho fabricar o vender susproductos.

Al haerlo puede obtener ganancias adicionaesservandal mismo tiempo la titularidad dgusinvenciones, dibujos y
modelos innovadores mara@as.



Al realizar una investigacion profunda de mercadoosmercados de exportacion, uno lde elementosmas importantes

es comprenderlas normas, reglamentacionesy leyes locales que rigen la Pl. El dereclee materia de Pl es
complejo. Como minimo, antes de comen#es,exportadorehan de asegurarse de gaesproductos cumplen las leyes
sobre Pl del mercado extranjero y no infringes derechos de Pl quatros tienen.

Puede haber muchos motivos para exportaragotiacion con otrosEn tales casos deberia estudiala@osibilidad
de formar equipo con otras empresas para aproveshgrelementos positivos 0 sadivoscomplementarios.Esto puede
desembocaen exportaciones directas o indirectas. HWayias manerasde formar equipo con otros — desde alianzas
estratégicas, empresas mixtas, concesion de ientanquicias y la subcontratacion hasta filiales de propiedad
completa — y es probable que todas eltasuyan la transferencia de uno o mas tipos de derechos del®!I
concesion ddicendaspara Swiso.

Estasson solo algunagie las razonesde que elfuncionamientadel sistemade la Pl sehayaconvertido
en un elemento esenciglara la preparacion de la estrategia exportadora. Las siguientes pregumytas
respuestas ofrecerdn breves explicaciopesclaraciones sobrelgunasde lascuestionesle Pl que se
plantean cormés frecuenciaa los exportadores.



1. ¢Queesla propiedad intelectual? ¢Por qué dpbategerla?

Cuando un producto nuevo entra en el mlerca consigue atraedientes, es muy probable qué competencia
intente, tarde otemprano, fabricar productos semejantes o idénticos &gunos casoda competencia podra
aprovechar economias de escala, un mayor actesereado, mejoreselaciones con losprincipdes distribuidores o
acceso a recursos primarios mas baratos, elworpodra fabricar urproducto semejante o idéntico a un precio mas
bajo, lo que someterd al innovadde producto o serviciorigind a una intensa presion. A veces esto acaba por
hundir la empresadd innovador original, entre otrasosas porque segurament&a invertido mucho para desarrollar el
nuevo producto, mientras que sumnpetidres explotan estos resultados ya&erovechamgratuitamente de la creatividad

e inventivadd innovada.

Este es el motivo mas importante de d@epequefiay medianas empresas deban considegrosibilidad de proteger
su labor innovadoray creativa aprovechandoel sistemade la P] que ofrece derechos exclusivosobre las
invenciones, dibujos o modelos, marcas, obliteyarias y artisticas y otrosactivos intangiblesLa proteccion en
virtud de las leyes sobre Pl da la titularidad de determinadannovacion u obra creativa, lo que limita de modo
efectivo las posibilidades de que la compztencopie o imite groducto.

Activosintangibdes

Los activos de una empresa pueden dividirsent®mo genea en dos categoriasactivos fisicos- queincluye
edificios, maquinaria,activos financieros e infraestructura —agtivos intangibles- que van desde el capital y los
conocimientos humanos hasta las ideas, egizat planes de negocios, marcas, dibgasoddos y otros frutos
intangibles dd talento creativo e innovador de una empresa.trBdiciond que los activos fisicoscorrespondama la
parte principal del valor de una empresa, yham considerado como el elemento principal peterminar la
competitividad de una empresa en el mercado. oEniltimos afioestoha cambiado de modoadical. Las empresas
estancomprendiend@ada vez mas que los activiosangibles son ya mas valiosos que sus activos fisicos.

Hoy en dia muchas de las principales empreda algunos sectoresubcontrataria mayor parte dda fabricacion

a otras empresas Yy centran aasiusivanerte su actividad en la creacién de nuevos productdibuyjos o modelos y en

la promocion de sus marcas (0 marcas registraalds) de atraer a lodientes.Los productos se disefian en la empresa
pero la fabricacion puede realizarse en digar. En estas empresas el valor de los activosibi@sg puede ser muy
limitado, pero el valor de sus activos iniales (como la reputacion de su marca, la titularidad de derechos
exclusivos a@ecndogias esenciales 0 a disefios atractivogmbas cosas), que son lo esencial de su éxitopgelevac.

REFERENCI

La Propiedad Intelectualy las Empresaslista de preguntas y respuestas acercaloseelementos basicos de faropedad intelectual,
disponible en arabe, chinesparig francés, inglés y ruso en el sitio web de la OM#tire las PYMBEvww.wipoint/sme/esfidexhtml. También puede
obtenerse Ipubicacién en la Division delas PYME de la OMPI: 34 ChemirdesColombettes, 1211 Ginebra 20, SuiZal.: +41 22 338 7035. Fax:
+4122 338 8760. Hnal: sme@wipo.int.

WIPO Intellectual PropertyHandbodk: Policy, Law and Use. Organizacion Mundia de la Propiedadintelectual. OMPI, 34

Chemin desColombetes, 1211 Ginebra 20, Suizde.. +41 22 338 91 11. Fax#41 22 338 88 10; Hnal: pubicinf@wipo.int. Paginaweb:
www.wipo.int/ebookshop Presenta una amplia introduccion sobre ejetiob, desarrollo y uso de los sistemas peogdedad intelectual,
comprendidadas patentes.
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La proteccion juridica dedos activos intangibles mediantda titularidad delos derechosde Pl hace posible el uso
exclusivo de estos activos éos negocios Yy conviertdos activosintangibles en derechos deropiedadexclusiva, si bien
por un periodo de tiempbmitado. Para volver al ejemplo antes citado, la emprgs@ subcontratala fabricacion de
sus productos puede seguir haciéndolo en gree parque lo que impulsaa venta de sus productos son sus disefios
creativos, su tecnologia propia o su marca o mamegistradastodolo cual es supropiedadprivada exclusiva gracias

a la utilizaciéon efectiva de la proteccion que ofeelsistemade la Pl En definitiva, la proteccion dela Pl hace
gue los activos intangibles sean “alg@stangibles” alconvertitfosen activos exclusivos.

REFERENCI

Why Intellectual Property MattersThe importanceof intellectual propertyfor small and medium-sized earprises. Esteban
Burrone, OMPI, Pagina web wwwipo int/sme/enbocumertsipdf/ipmatters.pdf Presenta ungpanoramica gened de la Pl de interés para la actividad
de las PYME, con referencias a las diferentes disjpmes de I&l, enlaces en linea y lecturpsopuestas.

The Managemenbf Intellectual Property Rightby Smalland Medium Sized Enterprisedans Goldrian,OMPI. Confeercia pronunciadan

la Sesion de la Academia de la OMPI en septiemibee1993. Paginaveb www.wipo.int/smeen/activities/meengs/pd/acad 93_12.pdf. Presenta las
opiniones dd autor sobrela gestion yexpotadén de los derechos de PI pdes PYME relacionados con el estado ldgécnica, eldesarollo de

productos y la investigaciéndesarollo.

Formulating an Intellectual Property Development Stratefyy EnterprisesPeter Cordsen, OMPI. Documenfresentado eon seminario
de la OMPI en mayo d&998.

Pagina web_wwwiipoint/sme/enactivities/meetings/iphan 98/ip han98 7b.pid Se centra principalmente en las patentesnoherramientale

comercializacién yeflexiona sobreel tema de los costoshendicios.
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2. ¢Qué maneras diferentes hay de proteger miprapiatiectual?

Segun seadl caracter de sus activastangbles, |la ley le ofrece diferentes instrumentos juridicogpaa protegelos.

Los productos y procesos innovadores pueden gete mediantgpatentesy modelos deitilidad,;

Los disefios creativos, incluidos los disefiodiléssx mediante la proteccion de Idibujos omodelos
industiales

Las marcas, mediante froteccidonde marca registrada;

Las microplaquetasmediante la proteccion de los esquemas dedoano topografiasde circuitos
integrados

Las denominacionesle mercancias de undeterminadacalidad o reputacién atribuible su origengeogréfico,
mediantela proteccion de landicacidongeogréfica;

Los secretos comercialemediante la proteccion de informacion no revelddavalor comercH;

Las obras culturales, artisticas vy literarias, rgltéén, en la mayoria de paises, posgramasinformaicosy la
recopilacion de datos, mediankes derechosle autory derechosconeos.

La Pl se subdivide en general en dos ramas priesipd) lapropiedad industrial,que abarca laprimerasseis
categorias déas siete indicadassuprg y 2) los derechosde autor y derechos conexpsjue abar@n la ultima
categoria. Es importante familiarizarse con éstaninologia.

Cada uno de los medios de proteccion de los deseade Pl citados se expone con mas pormenomefasesecciones
siguientes

Un producto, muchos derechos de Pl

Un Unico producto puede protegerse mediantecamjunto de derechos d# diferentes. Consideremospor ejemplo un
aparato reproductor de CD. Las caracteristicasid#&s innovadorasdd producto estarprotedgdas por una serie de
patentes (propiedaden principio dePhiips y Sony que inventarorconjuntamenteel CD). Los programas informaticos
que controlan eluncionamien estan protegidos por derechos de autor. deliidi estético de cada aparato CD esta
geneamente protegido como dibujo anoddo industia, y la marca utilizada para comercializarlo estd protegida
generalmente como marca registrada. Ader@sfabricartestienen probablementalgunos secretos comerciales, desde
su lista de clientes hasta algunos de los procdedsbricacion y otra informacién comercid confidencial, que no
desean revelar a laompetencia.Pa consiguiente, los inventores de productos indok&s como un aparato CD
pueden obtener lexclusividad de utilizar o impedir que los demadilicen cada uno de estaementos mediante la
proteccion de I&Pl. Ademas, los inventoredd CD decidieron conceder una autorizacionli¢enda) a otras empresas

para utilizar la tecnologiadd CD a cambio de un pago, lo qles proporcionaingresos adicionales procedentes lae
licencia.

REFERENCI

WIPO Intellectual PropertyHandbodk: Policy, Law and Use. Organizacion Mundial de I®ropiedadintelectual. OMPI,34
Chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suied. ¥41 22 338 91 11. Fax#41 22 338 88 10; E-mail: plibinf@wipo.int. Paginaweb:

www.wipo.int/ebookshopPresenta una amplia introducciéon sobek objetivo, desarrollo y uso de los sistemas ppedad intelectual,
comprendidagas patertes.

La Propiedad Intelectualy las Empresas.Lista de preguntas y respuestas acercalodeelementos basicos de paopedad intelectual,
disponible en arabe, chinespafig frarcés,inglés y ruso erel sitio web dela OMPI sobre las PYMEen www.wipoint/smeesfindexhtml. También
puede obtenerséa pubicadén en la Division de las PYME de la OMPI: 34 Chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza. Te#1 22 338
7035. Fax:+4122 338 8760E-mal: sme@wipo.int.

IPR-HelpdesksSitio web _www.ipr-helpdesk.orginformacién sobrda propiedadintelectual de interés para las PYME. Contian@& serie de guias
referidas particularmentea la Unién Europea wsesoramient@n forma de ayuda a las empresas stbreropedadintelectial.
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Puede sefialarse también que la musica que sehascon el aparato CD esiéneralmentgrotegida por derechos de
autor (a no ser quéa proteccién hayacaducadoly que quien desea interpretar la mUséogpublico, vender copias en
CD, emitirla por radio, traducila misica a otros idiomas o utilizar su contenm otros medios comerciales tiene que
pedir autorizacion al musico o compositor 0 a wrganizacioncdectiva de gestion que representa al musico o
compositor y administra sukreche.

Escogella proteccién adecuada

Habida cuenta de que los productos puedenegemde de muchas manerdiferentesutilizando diferentesderechos de
Pl, es importante que los empresarios conozcaisteima ypuedanelegir confundamentocdmo desean proteger sus
derechos de un modeficaz en funcion de los costos, a fin de evitas tmpiase imitaciones de l@ompetencia.

Por lo tanto, los empresarios que deseanzarun nuevo producto deben considerar gaéateristicasfavorables de
venta van a teneprobablemerte sus productos. Dicho con otrgsdabras ¢qué hay en el producto que puede
atraer con mayor probabilidad a los consuneigor O ¢qué es lo que distingest producto de los productos
fabricados por la competencia? ¢Es un rasgoct@dnhovador? ¢Ed dibujo o modéo deé producto? ¢E$a marca?
;Son losdementos creativos, artisticos diterarios contenidos enel producto? La respuesta puede dar al empresario
una idea inicial sobre cémo debe proceder pamteger el nuevo producto y obtener asi la ekdétled del motivo o
motivos mas probablesid éxito del producto en el mercado. A veces puelteninar un Unico aspecto; en otras
ocasiones puede ser una combinacidle aspectos diferenteso que induce al consumidor a adoptar la decision
critica de comprar umeerminadoproducto cuando hay toda una gama de proslucompetidores en oferta. Segun
sean las realidadeslel mercado, pueden dedicarse atencidn y recursg®aiwtro aspecto, o a una combinacion de
tiposdiferertesde derechos de Pl para determinado prducto.

Ademas, el sistema de derechos de PI estducionandoen el sentido de quées mismas partes den producto
pueden protegerse de modo distinto. Por ejempia, forma exterior nueva de un produghaede mantenersecomo
secreto comercial hasta el lanzamientd producto, los rasgos funcionales defdemapuede protegerse mediante una
0 mas patentes|as caracteristicas estéticas de la forma medianteectes de dibujo o modelo, derechos de autor, o
ambas cosas, y si se cumpldeterminadosequisitos, comomarcaregistrada. Polo tanto, la respuestéinal puede no
ser clara y a menudo conviene consultar a un &xgarPl para preparar una estrategia completa de Bl @goroducta

Sea cual fuere la decision final, siempre es agablke empezar protegiendo por lo menos la macraerdal. Aunque al
principio pueda no tener mucho valor cuando a@&zd un nuevo producto, el éxito datoducto aumentara
inmedatamette el valor dela marca y se convertira en una parte esenaalladimagen ya identidad del producto.
iPero quiza entonces ya sdemasiaddarde! (Véase la pregunt.)
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3. ¢ Pogué debotener ercuenta la propiedad intelectual al tomar la €iénide exportar?

Al elaborar eplande exportacion y antes de emprender la activedgubrtadorala mayoria de laempresapasan
generalmente por todas o algunas dddsessiguientes, que resultdondamentales:

Identificar los mercados dexpatacion adevads;

Calcular las necesidades dedlmanda de losmercaas;

Encontrar socios locales y canaldedistribucion;

Adaptar el producto, su disefio, marca o embalbjeueo mercado;

Negociar y firmar acuerdos contractualesn aepresentantescomerciales que se dediquea la exportacion,

distribuidores, socios locales, fabricantes logadiesncéatarics, etc.;

Determinar los precios para distintos mercadeexportacdn;

Presupuestar los gastos de exportacidecgaudafondos;

Efectuar las disposiciones necesarias para elpoaies de lagxportadones;

Anunciar y comercializar el producto éws mercadosde exportacion;

Participar en ferias comerciales u otro tipo d@®cjue se celebren etrospaises

Existen varias razones pdas que conviene que una empresa tenga en cuentaulastionesde Pl a la hora de
planificar su estrategia de exportacion. En erimlugar, estd el hecho de que plapedad intelectua desempefa
una funcion importante y a menudo fundaalenen la mayoria de las etapasefidadas anteriormentéd
continuacion se facilitan algun@agemposa modo delustracion:

El precio dd producto dependeré&n parte de la medida en que los consumidalelsnercaed de exportacion
reconozcan waoren la marca, asi como de existencia de productosimilares o idénticos (lo que podria estar
limitado por medio de la proteccion de los derectiesPl).

Al recaudar fondosposeer patentes soblas aspectos innovadores del productesulta a menuwdo util para
convencer a los inversores, a los empresariogapliéal riesgo o a los bancos de laportunidadeg€omerciales que
presentad producto. (Véase la pregunib.)

Para adaptar el producto,su disefio, marcao embalajea los mercadosde exportacion seranecesaria
una labor creativa 0 inventiva que puedstar protegida mediante el sistema PI, garantizando de este
modo cierto grado de exclusividad sotesadaptacones.

En la negociacion dacuerdos coros sociostendra que tener en cuenta las cuestiones vadatila titularidad
de los derechos depropiedad intelectual, especidmente en caso de quel producto seafabricado en otro pais
o0 sea modificadoempaquetado distribuido por socios de otrpas. (Véase la pregunta48.)

REFERENCI

Los Derechosle Propiedad Intelectualy las Exportaciones: Cémo Evitar Errores FrecuentEsteban Burrone. Sitiveb
www.wipo.int/sme/es/documents/glf/ip_expots.pd. Examinalos errores sobre Pl que cometermanuddos expatadores.

SBA Guide to Exportindgencia Federal para el Desarrollo dePlequefi&Empresa.

Pagina wehwww.sba.gov/OIT/info/Guide-To-ExportingPreparadapara pequefiagmpresas que exportan desde Estados UnidosLa mayor parte de
lainformacién es también pertinente papequefiasmpresasdd restodd mundo.
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La comercializaciondel producto depender4d enormement® la imagen de Il@mpres, plasnada
fundamentalmerg en su marca, y si ésta no esta protegida seriasiblp o mucho maslificil hacer valer sus
derechos al respecto en caso de copia o imitacépgrte decompetidores.

El momento escogido pargarticipar en ferias y exposicionegodra dependerde si yaha solicitado la
proteccion para sus invenciones o disefios, tpuepie divulgarprematuramentda labor innovadorapodria
ocasionar la pérdida de la novedad e impedirleitso la proteccion en una&tapaposterior (salvo que exista un
“plazo de gracia” erdeterminadasircunstancias en el pais euedion). (Véase lgpregwunta
30.)

Ademas, puede habanformacion comercial confidenciaklativa a todos o # mayoria de los elementos
mencionadosn las etapas anteriores. Dicha informacion eseeficiara de lgproteccdn del secreto comercial o
de la proteccion contra la competencia @ésleiempre y cuandose divulgue Unicamente en funcion de las
necesidades vy tras haber sido firmado un acueleloonfidencialidad o de no divulgacion. [hn y la estrategia de
exportacion en si sofisecretos comerciales” y las empresgeneralmenteestaran interesadas en que sigan
siendo confidenciaés y no se divulguen a los competidores.afécla pregunta7.)

Otra razén importante para tener en cuenta Uastiones deropedad intelectual es que gracias a ellas las empresas
pueden fortalecersu posiciénen los mercadosde exportacione impedir que otraempreasimiten o copien una
obra protegida poel derecho de autoras caracteristicasunciondes de un producto,su marca o su disefio. Si el
producto tiene éxito en otro pais, es probable d¢arde o temprano lasnpresagompetidoras fabriquen un producto
parecido o idéntico que compita con el producto ceestién. Sircontarcon la proteccion quefrecen los derechos de

PI seradificil o imposible impedir la aparicion de imitadoredayconsiguiente pérdida de beneficios puede ser muy
importante.

Una tercera razon para tener en cuenta las cuestide Pl es que la proteccion de los derechos| geiédefacilitar el
acceso de las empresasa nuevos mercados medianta concesion de licendas, franquicias, el
establecimientale empresas mixtag otros acuerdos contractuales con otmspresas Gracias a los
derechos de Pl su empresa puede negoceauerdos parala produccion comercializacion, distribucion o
suministro de productos y servicios en mercadesottios paises. Asimismo, esta estratégiacilita un mayor poder de
negociacion ala hora de negociafticencias tecnolégicas con otras empresas que pueden estar interesadas en las
tecnologias, obras protegidas mbderecho de automlisefios, marcas, etc., que ustgubsea.

Por ultimo, si no se tienen en cuenta las cuestiate PI, pueden producirse pérdidas importamefinestassi se
considera que sus productos infringen los deecti® Pl de otros titulares en el mercadoegpatacién de que se trate.
Aun cuando una invencion, disefio o marca sté erotegido en su propio pais, estwsignifica que alguien no lo
haya protegido en el mercado de exportacion. efanplo, cabe la posibilidade que su producto posea caracteristicas
funcionales o estéticas que no estén protegelassu pais derigen, pero que estén sujetas a la proteccion de lo
derechos de PI de terceros en un mercad@xgetacion. También puede darse este caso en relacion condesas.

Ademas, es importante tener en cuenta qu@osible que las empresas que han firmadoacmerdo de licencia
con otra empresaobteniendode este modo undcenciapara vender un producto dado smmercado nacional,
carezcan del derecho a vender producto en los mercados de exportacion. IBs contratos déicencia se
especifica la exclusividad territorial y el &mbito de licenciay es importante teneen cuenta esta cuestion a la hora de
negociar dichos acuerdos. (Véase la pregd@a
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4.  ¢Cudles son los errores relativaka propiedad intelectual que cometen coayor
frecuencia loexportadores?

Con frecuenda los exportadoresse dan cuenta de la importancia de proteges activos depropiedad
intelectual cuando ya eslemasiaddarde, es decir, una vez que se enfrentan adomigés ofalsificadores o
cuando han sido acusados de infring& derechos de otros. Por lo tanto, al elaboraplash y la estrategiede
exportacion es importante conocer el ewtormle la propiedad intelectual en el posible mercadale
exportacion aligua que los demas aspectadd ambito empresarialpertenecientea ese mercado. Entre los
errores frecuentes que cometen daportadoresiguranlos siguientes:

Creer que la proteccibnde la Pl es universal Muchos exportadorescreen que alsolicitar la
proteccion de una marca, patente o disefdusirial en su propio pais yastan automaticamente
protegidos en tod& mundo. No obstante)os derechos de Pl tienecarader teritorial, y las oficinas de
propiedadintelectud Unicamente otorgan proteccion para juasdiccion nacional (o regional) pertinente.
Unicamente en la esfera de los derechos der auay una proteccbn amplia y automatica en gran
namero de paises. Para saber cémo aplicar la piditede Pl en el extranjero, véase la pregusita

Suponerque las legislacionesy procedimientospara la proteccionde los derechosde Pl son
igualesen todo el mundo Aunque se ha producido una importante armonipaci las legislacionesy
procedimientos parda proteccion delos derechos depropiedad intelectual en todo € mundo, existen
numerosas esferas en las que se produdierencias importantes entrelos paises.Los Estados Unidos
sirven de ejemplo a ese respecto, puesto quesempasas patentes se otorganon arreglo al principio del
primer inventor (es decir, no se puede otorgar una patenien &olicitante si alguien mas puede probar
gue haredizado la misma invencion en una fecha anterior), mientgaela mayoria de los deméas paises
otorga patentes con arreglo al princigld primer solicitante(es decir,la patente se otorga a la primera
persona que presenta una solicitud de protecaidrpg@tente parainainvenciondad).

No verificar si una marcaya hasido registradao esta siendo utilizadpor competidoresen el
mercadode exportaciéon Si utiliza en otro pais una marca que sea idérdicgimilar a la queha sido
registrada o esté siendo utilizada por otra emprpsdria considerarse que infringe los derechodadsra
empresa sobre la marca. Es posible quepida que deje de utilizar dicha marca goe pague
determinadosdafios por infraccionlo que puede suponer un duro golpe pé&ma estrategiade
comercializacion y exportacion de su empresa. 4 Sendamental efectuar uraisquedade marcas en el
correspondientenercado de exportacion antes de iniciar sasvidades y preferentementeantes de
seleccionar la marca. (Véase la pregu?da)

No utilizar los sistemas regionales internacionalesde proteccion Salicitar la protecciondela Pl
en varias oficinas nacionales de Pl de todo ehdou puede resultar caro. Los sistemegionales e
internacionales de proteccion, cuando estanodibfes, son un medio eficaz de solicitaplateccon de la
Pl en varios paises. (Véanse las preguntas &2)a

REFERENCI

Los Derechosle Propiedad Intelectualy las Exportaciones: Cémo Evitar Errores FrecuentBsteban Burrone. Sitiveb
www.wipo.int/sme/es/documents/glf/ip_expots.pd. Examinalos errores sobre Pl que cometeimanuddos expatadores.
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Solicitar demasiado tard& proteccidonde la Pl enotro pais En los mercadosde exportacié debe
solicitar la proteccion de algunos derechospdepiedadintelectual, como los relativas las patentes yos disefios
industriales, dentro de udeterminadoperiodo de tiempo a partir de la fecha la que la ha solicitado en el
mercado nacional. A este periodo se hedferercia generdmerte por el nombre de “periodo de prioridad”,
que es de un afio en el caso de las patentes gisleneses en ele los dibujos 0 modelos industriales. En caso
de que no solicite protecciébn en esos paises duragt peiodo de prioridad, podria sedificil obtenerla
posteriormentedejando el camino libre a otrasmpresaspara que copien gratuitamente su invencion o
disefio. (Véaséa pregunta60.)

Divulgar informacion demasiado tempramosin gue existaun acuerdode confiderialidad o de no
divulgacion Si usted divulga informacion sobre sudltima innovacion o su nuevalisefio a posibles socios
comerciales, agentes de exportacion, distrdyesl o a cualquier otra persomantes de solicitar la proteccion

0 sin que exista un contrato firmado en el geeexsja laconfidencialicad puede perder los derechos sobre su
invencion o disefio. De hecho, es posible que sdupto innovador deje de ser considerado nuevo vy, por lo
tanto, patentable o que alguien mas puedicitaolla proteccion por patentegexduyéndle a usteddd uso

de su propia invencion. También pueslecederdo mismo en el caso des dibujos omodéosindustides.

Infringir los derechosde Pl de otros Puede salirle muy caro exportar sus productss haber
verificado si infringen los derechos de PI d¢éros en los mercados pertinentes. Rgemplo, si ha
obtenido licencias de tecnologia de otras empresdsbera asegurarse de que tiene dereehexportar el
producto que incorpore dich&cnologia a fin de evitarinfringir los derechosdd titular. S se considera que sus
productos infringen los derechos de otros, podsén retenidos en la fronteyapodra impedirse o cancelarse por
completo su distribuciérip cual puederesultar muy costoso dunesto para suempresa.

No dejar clara la titularidad de los derechosde propiedad intelectualal subcontratar la
fabricacion en el exterior Muchas empresassubcontratanla creacion, fabricacion dlisefio de
productos a otras empresas, a menudo ers @afses. Sin embargo, con frecuenciaectagresas se olvidan
de proteger sus derechos de propiedad intelee@naksos paises o de especificar en los contraodas
empresas fabricantes quién es el titulariatedibujos 0 modelos, las invenciones, los prograiméarmaticos,
etc. El peligroprincipd que corren las empresas es el de gilu@n malentendidoscerca de la titularidad de los
derechos de PI entia empresa que subcontratta tarea yla empresacontratadapara ejecutarla. (Véase la
pregunta43.)

Tratar de negociaruna licenciade un productoen un mercadoen el que noestan protegidaslas
patenteso los dibujos 0 modelos correspondiente&n lugar de expatar un producto directamente,
muchas empresas otorgan licencias a otras &icame una tasa Unic@ de regalias. Amenudo,en el
contrato delicencia figuran clausulas para compartir l@nccimients tecnolégicos asi como para autorizar a
fabricar o vender el producto puesto a punto pdicenciante. Cuando se negocia un acuerdo lidencia,es
importante asegurarse de que los derechos deld@ivosal producto objeto de lacencia han sido protegidos
adecuadamenten el pais en cuestion y dgue han sido incluidas las clausulagdecuadagara esdarecer
quién e titular de esos derechos. (Véda@reguntad6.)

Utilizar una marcaque esinadecuadapara el mercadoen cuestion.Existen numerosogasosenque las
empresas comienzan a comercializar sus productoservicios en el mercado de otro paiseydan cuenta
posteriormente de que su marca ieadecuadapara ese mercado especifico ya que:laanarca posee
connotacionesnegativas en el idioma o cultura local o i) es probable quéa marca sea registrada en
la oficina nacional de Pl sobre la base de demominadosnotivos absolubs. (Véase la pregunta9.)

En conclusion, existen amplias razones pasgguaarse de que se tienen en debida desasion las
cuestiones depropiedad intelectud a eaborar € plan de exportacion y de que se tom&s meddas
necesarias para velar por que a) no se tomesg@mresa a la empresa infringiendo los dereat®sPlde otros; y
b) selimiten las oportunidadesle los competidores de aprovecharse de la cidadivy lacapaci@d inventiva de su
propia empresa.
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5.  Una vez protegidos mis derechake propiedad intelectualenmi pais,quedan
protegidos automaticamente @rextranjero?

Es importante recordar que los derechos de PFdarechos territorialeslo que significa que egeneralsélo estan
protegidos en el pais (por ejemplo, Francidp oegion [por ejemplojos Estados miembros dea OrganizacionAfricana

de la Propiedadintelectud (OAPI)] donde se ha solicitado y obtenido plateccon. Por consiguiente una empresa
que ha presentado debidameniee solicitud de proteccion de fatentesmarcas o dibujos o modelos industriales en
su mercadoneciond, y a la que se han concedido edlesehos puede descubrir pronto que estos derechos neceof
proteccion en los mercados de exportacion, e&seraue se hayansolicitado los mismos derechos ema oficina
nacional (o regiond) de laPIl dd mercado de exportacion en cuestion y que esficina los haya concedido. Para
tener informacion sobria manera deproteger su Pl en el extranjero véase la pregéita

Excepciones

Hay agunas excepciones a esta norma quete la pena mencionar brevemente. En pritgar, en agunos paises
(principalmente los paises cuyo sistema juridieobasa erel “sistema juridico anglosajon(*Commaon Law”)” como
Australia, los Estados Unidoda India y el Reino Unido)las marcas pueden praegerse mediante el uso. Esto
significa que cuando se haittilizado la marca en cuestion dentro de uno eBos territorios disfrutard de cierta
proteccion aunque no se haya registrado. 8ibago, incluso en lopakes donde las marcas pueden estar
protegidas por el uso, es en general megomendablesolicitar elregistro,porque se tendra una proteccion mucho
mas solida y su cumplimiento serd bastantes faél y menosengorroso. Véase mas informacion sobre marcasa en |
preguntal8.

En segundo lugar, los derechos que noigegu el cumplimiento ddormalidades oficiales para suproteccion,
como losderechosde autor y derechos conexo®sp requieren para su proteccionredistro en el extranjero. En el
caso de los derechos de autor, una obra artistidderaria (categoria queompende también los programas
informéticos) esta protegideautomaticamentecuando se ha creado la obra em algunos paises cuando ha
quedado fijada en alguna forma material. En cuan® la proteccidn en el extranjerdas obras creadas por
nacionales o residentes de un pais parte erorelebio de Berna parka Proteccion deas Obras Literarias o Artisticas

o miembro de la Organizaci6Mundia dd Comercio (OMC)o que residen en estos paisgaedaranprotegidas
automaicamenteen todos los demas paises que son pamtel Convenio de Berna o que son miembros de la OMC.
Esto comprendeactualmente mas de 150 paisEés.el apéndiceVIl figura una lista de los miembros del Convenio de
Berna. Para mas informacion sobre los deredeoautor y derechos conexos, véespregunta31l.

Sin embargo, en todo$os demés casos presentar usdicitud de proteccion déos derechos dé°l es un requisito
previo importante para conseguir la proteccgm otros paises. Como sucede a menudo lagamteccion de la P, es
esencial adoptar medidas darsuficiente antelacion pangode:

Cumplir losplazospara solicitar los derechos de Pl en el extran{géase lgpreguna 60);
Limitar el riesgo de imitaciones appiasdirectas;

Descubrir a tiempo si el producto que se eapé® infringe los derechos dePl de otrostitulares dederechos a
fin de evitar los pleitos caros o verse incapacitgghra introducir el producto en el mercatleseadp

Hacer mas facil la negociacion de licencfaasnquidgas u otros acuerdos contractuales cirasempresasin temor a
perder los derechos de Pl en beneficicottes.

(La pregunta 61 contiene informacién sobre la meande proteger los derechos de Pl en gbakes.)

REFERENCI

Coleccionde Leyes Electronicamente Accesibles (CLE3K)o web _http://clea.wipo.int/ Archivo electrénico internacional inico sobre leyes de
propiedad intelectual. Proporciona facil acceso a los tratadosiutilaterdes y a lasleyes de propiedad intelectual de muchospaises.
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6. ¢ Protegen todos los paises la propiedidectual?

Practicamente todos los paises del mundo tieegeslque protegenla Pl. A o largo de los afios hahabido una

importante armonizacion des leyes sobre la Pl, y hoy en dia mayoria de paises hapromugado leyes que
estipulan las formas principales de proteccdm la Pl (patentes, marcas registradas, dibujosiodelos industriales y
derechos de autor y derechasnexos).

Los dos pilares béasicos del sistema internatiatea la Pl sonlos Convenios de Paris y de Berna, cgaeaprobaron
en 1883 y 1886, respectivamente. Se laprobadoluego otros tratados para garantizar que etrastorresponda
con las actuales tendencias y valores. En 1985, Il entrada en vigor de lasuerds fundaiondes de la Organizacion
Mundid dd Comercio, se consiguié una armonizacion adiciokalefecto,todos los miembros dela OMC (146 paises
en noviembre de 2003) hamatficacdb el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechosaderopiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (llamadorrienemené Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas nmaiparala

proteccion ddas principales formas de losderechos de PI.

En los Ultimos afios,las nuevas tecnologias, como Internetaobiotecnologia hanplanteadocortinuamente nuevos
desafios al sistema. Diferentes paisesspondera estos problemas de modos ligeramediferentes pero cada vez mas
se estdprocurandoasegurar que siga el proceso de armonizacion.ejearplo, elTratad de la OMPI sobre Derecho de
Autor y el Tratado de I®MPI sobre Interpretacion o EjecuciérFpnogramas Jlamados también “tratadostemet”, que
entraron en vigor en marzo y mayo de 20@%pectivamente, adratados que establecen Idgndamente juridicos
para salvaguardar los intereses de los creadores en el cibecspapermitiendo a los compositores, artistas,
escritores, intérpretes y productores fimogramasautilizar Internet concorfianza para crear, distribuir y controlar la
utilizacion de sus obras dentrdd ertorno digital.

De todos modos es importante recordar que pearsigtendes diferencias en feincionamiend del sistemade la Pl en
distintos paises o regiones y es muy aconsejablapmbar qué dice legisacian pertinente sobréa Pl o consultar a un
abogadale la PI para conocer mejor Igormenoresid sistema de 1®1 en el paisgueinterese a sempresa.

REFERENCI

Tratadosy Partes ContratantesPagina web_wwwipo.inttreatiesiesindex.htnt. Una visién general de los principalémtadsinternacionales
sobre Pl administrados pla OMPI;enumerdos paisedirmantesde |os tratads.

Propiedad Intelectual: Protecciégm Observancia.Organizacion Munda del Comercio. OMC, CentréVilliam Rappard, Rueale Lausanne 154,
CH-1211 Ginebra 21, Suiza. Tel#+41 22 739 51 11. Fax:+41 22 731 42 06. E-mail: enguiries@wto.org Pagina web
www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif s/agrmfitre. Una introducciénsencilla a la propedad intelectud y al Acuerdo sobre los ADPIC.

Coleccionde Leyes Electronicamente Accesibles (CLE3K)o web http://clea.wipo.int/ Archivo electronico internacional Gnico sobre leyes de
propiedad intelectual. Proparciona facil acceso a los tratadosutilaterdes y a lasleyes de propiedad intelectual de muchospaises.
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7.  ¢Donde puedo encontrar informacion sobre la priteate la propiedad intelectual y los
procedimientos conexos en distinfpaises?

El mejor lugar para empezar a buscar informaaobre las normas y procedimientos de protecdéna Pl en su pais o
en otro pais es e oficina u oficinas encargadasle protegefa Pl del correspondient@ais.Las oficinasde la Plson
organosdd sector pudico que generalmente dependefe algin ministeriodd Estaa (por ejemplo, el Ministerio de
Comercio endustria).

En algunos paises hay una sola oficina de lauBl ge ocupa de todos los derechos de Pl (powpk), la Oficina de

la Propiedadintelectual de Singapur), pero en muchos sotpaises hay una oficina para los derechopraggedad
industria (patentes, marcas registradas y dibujosn@déos industrides, etc.) lamada generalmenteficina de la
propiedad industrigly una oficinaseparadepara la administraciéon de los derechos de autderechos conexos.
En un tercer grupo de paiséa,concesion de patentes vy el regisf®marcas es responsabilidad de distintfisinas.
Los datos sobre contactos de todas las ofictha la Pl (incluidas las oficinas de lpropiedadindustrial y las
administraciones de los derechos de autorpueden encontrarse en el siguiente sitio web:
www.wipo.int/news/es/links/index.htmAdemas, en el apéndick de la presente guidigura una lista de sitios web de
las oficinas dela propiedadindustid y de lasoficinas dederechos de autor, queoporcionauna referenciaapda

Los agentesde la Pl y los abogadosde la PI pueden ser tambiérfuentes Utiles de informacion y
asesoramient@obre cuestiones de PI. Los agentes y abogadosa Bé son personas que prestan servisb sector
privado y que estan calificados para represerd clientes durante € proceso desolicitud y para defender a los
cientesante los tribunales en los pleitpanteade cuando surgen controversias sobre la Pl. Mucladsep exigen a
las empresas extranjeras que contraten a wmteaghacional de la Pl para poder solicitar una patente o marca
registada.

Por ultimo, se puede consult@ legislacion nacionade un pais dado para obtener informacion skE@bproteccion
de la Pl en ese pais. El sitio web de la OMBmprendeuna coleccién de leyes nacionales solard®l que puede
consultarse gratuitamente en linea ep:Htiea.wpo.int/.

REFERENCI

Coleccionde Leyes Electronicamente Accesibles (CLE3K)o web http://clea.wipo.int/ Archivo electrénico internacional inico sobre leyes de
propiedad intelectual. Proporciona facil acceso a los tratadosutilaterdes y a lasleyes de propiedad intelectual de muchospaises.

OMPI. Pagina web_wwwiipoint/news/eslinksindexhtm. Contiene una guia des oficinas dela propedad intelectua de distintos paises.
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Elementos basicos soldes patentes

8.  ¢Quéesunapatente?

Una patente es un derecho exclusivo concedidm paoteger unainvencién La patente da a siitular el

derecho exclusivo a impedir que otros explotermergialmente la invencion durante un periodo itdido de

tiempo, a cambio de revelar la invencion al publiPor consiguiente, el propietario te patente (su titular)
puede impedir que otros fabriquen, utilicefrezan a la venta, vendan o importela invencion paentada sin

permiso, y puederdemandan quien explotéa invencion patentadain supermso.

La teoria en que se basa el sistema es que lofidienéinancieros derivados de la explotacionlagaente y la
revelacion delas invenciones resultantes para su difusion y utliza publicas,promoveranla innovaciin y
elevaran € nivel técnico de la industria de un pais, con benefieiddentes para stomergo.

Es evidentementecierto que no todas las empresdssarollan invenciones paertables, pero también es
equivocado creer que las patentes se aplicarameitte a procesos y productos fisicos y quimicosplejos, o
que sOlo sonitiles para grandes empresas. @ganea puede conseguirse patentes pataquier dominio de la
tecnologia, desde climijetgpapeles hasta computadorasExisten ya miles de patentes papgoductosde uso
diario comoplumas,botellas de cristal, telas o hietas.

Para obtener una patente hay goeesentar una solicitud a la oficina nacional o regional de
patentes(véase erg apéndice Il la lista de oficinasnacionales y regionales de patentes). Eel formulario de
solicitud deberda describir su invencién y comparacon tecndogias anteriores ya existentes en rfasma
esfera. Lodormulariosde solicitud pueden conseguirgeneralmenten la misma oficina de patente¥.éaw en
la pregunta 62 informacion sobre como obtenerrdéepcion de patente en otrpakes.

Este derecho exclusivo se concede por un periotitado de tiempo, generalmente p20 afiosdesde la
fecha de presentacion de la solicitud, siempgue el titular de la patente pague fasas anualesde
mantenimientoy es valido unicamente en el pais donde se hagddproteccdn.

No se proporciona atom&icamente proteccion juridica contra una violacion (infreirg de los derechosde
patente, sino soOlo cuando el titula solicita. Por consiguientelos titulares de patentes debenigilar
periddicamentdas actividades comerciales de los demés si quiguensus derechos de patenterespeen.

El art. 45 decreto legislativo 10 febrero 2005 @, @le ahora adelante denominado también Cdédigeragiedad
Industrial o bien c.p.i) establece que pueden &airsbbjeto de la patente por invencion, las insienes nuevas que
contengan una actividad inventiva y sean adecuatiarser una aplicacion industrial.

La patente es concedida por un Despacho Naciomddalé, la Direccién General por la Lucha a ldskeacion -
Despacho italiano de Patentes y Marcas - UIBM,em loie un Despacho Regional que hace de jefe deupo ge
Estados, (por ejemplo el Despacho Europeo de lasfea — EPO).

El Art. 4 de la Ley 24.481, modificada por la Ley24.572 del 1995. prevé que invenciones de obataducidos o
procesos podran ser patentados a condicion dededgtatos de novedad, altura inventiva e industiaali

REFERENCI

Portal de Patentesle laOMPI. Pagina welwww.wipo.int/patent/es/Contiene eriaces con otras paginas da OMPI sobrepatentes.

British Library.Pagina weh wwwl.uk/sewvices/nformaton/patents.timl. Contiene enlaces Utiles sobre patenta$squedale basesledatos
y preguntas frecuentes solpatents.

The Protectionof Invertions: Patentsand Other Titlesof Protection.OMPI.1997.

Pagina web_ wwwipo int/sme/en/activities/neetngspdflip_ add97 2pdf. Presenta una introduccién sobre patentemtivos pam
solicitar la proteccién de patente, requisitagteridos.

Intellectual Propertyand BiotechnologyA Training Handbook APEC.2001.

Péagina webwww.apecipeg.org/library/resources/biotech.abgormacion préactica sobre patentes, tambiénutlidad para lagmpresasno
bioteanolégicas.
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9.  ¢Como puedo determinar si mi produeispatentable?

Su producto, para seatentabledebera cumplir las siguientesndciones:

Correspondea untemapatentals;
Serunainvencion;

Seruna novedad;

Presentar unadividad inventiva,;
Tener unaposible aplicacdn industrial.

Las patentes se conceden porvenciones..Qué es una invencién? Eenera, en agunos paises selefine una
“invencion” como una solucién a un problema ntéo. El problema puede ser viejo o nuevo, pésosolucion ha de
ser nueva para que pueda merecer el nombrivdacién. Descubrir simplementdgo queya existe en la naturaleza,
a lo que llamama descubrimiento, no es una invencidon. Hay cgagregar una intervencion humana.Asi, una
sustancia extraida de una planta que existéaematuraleza puede sena invencion. Una invencion no es
necesariamentalgo complejo o de alta tecnologigncuso un clip o un mondadientepuede ser una invencion si
resuelve un problema técnieoterior.

Si bien es cierto que algunas invenciones sonecomsicia de un largo proceso de investigacid@esarrollo(l + D) o
de grandes inversiones, &il encontrar ejemplos de invenciones del pasasioiples pero importantes, en muchos
aspectos de la viddiaria.

Una invencion debe satisfacer, por lo genera, siguientes condiciones para ser protegida umar paente debe
corresponder ain tema patentabledebe presentar un elemento devedad a saberalgunacaracteristica
nuevaque no figure en ehcervode conocimientos existenti® su ambito técnico.sie acervo de conocimientos
existente se llam&estadode la técnicd. La invencion debe presentama actividad inventivaque no podria ser
deducida f&cilmente por una persona con un conocimiento medibambito técnico. Finalmente, el tema de que trata
debe tener una posib&plicacionindustrial

Elemento de nadad

Una invencién es nueva (o entlrmindogia del derecho de patentes) “existevedad”si hay unadiferenda entre la
invencion y el conocimiento actual del “estadola&cnica”.

Lo que puede incluirse en el “estado de la té¢niiere de un pais a otro. En muchos paises @aspuna invencion
descrita en una publicacion impresa disponible kgdnalugardd mundo o conocida o utilizadan algun lugar del
mundo, constituye estado ¢tk técnica y por consiguiente puede desttainovedad desuinvencion. Por consiguiente,
publicar una descripcion de su invencion andespaentara puede convetir esta invencion en algo sin novedad y por
lo tanto en algo npatentable.

REFERENCI
Whenis SomethingPrior Art Againsta Patent? Arnoud Engelfriet. 2002. P&agina web wwiwsnentis.com/patents/priorart/. Presenta una
explicacién de facil comprensiérde lo que constituye estado detdenica.

Intellectual Propertyand BiotechnologyA Training Handbook APEC.2001.
Péagina webwww.apecipeg.org/library/resources/biotech.abgormacion préctica sobre patentes, tambiénutilglad para lagnpresasio
bioteanolégicas.
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En algunos paisedas utilizaciones en el extranjero no s&luiran como estado déa técnica porqueson dificiles de
demostrar. Ademas, algunos paises (como los Bstddalos) prevén un plazo de gracia hiesa 12 meses desde el
momento en que el inventor revela una invanciperiodo durante elual el inventor puede presentar su solicitud de
proteccién de patente sin gleeinvencién pierdanovedad.

Actividad inventiva

Se considerard que una invencibamprendeuna “actividad inventiva” si, en relacion con etag® deuna técnica
determinadano es evidente para una persona versada ertéesiaa; dicho con otras palabrasp ha de ser posible
que un experto medio consiggainvencién con un simple trabajo detina.

Esta es una prueba subjetigiicil de explicar ydificil de aplicar. Hay un nimero considerable de casomsmue el

examinador y el solicitante, o elbogadode patentes, estadn eafesacuerdosobre el caracteinventivo de una

determinadasolicitud de patente, y entonces la decisiOneacaen un tribunal. No es raro que las decisia@®sn

examinadorde una oficina de patentes sean revocadas pordeciaion judicial o quainadecision de un tribunal de
nivel inferior sea revocada por tmibund de instancissupefior.

Alguna ejemplos de lo que no puede considerarse iiveensegun anteriores decisiones judiciales lesrsiguientes:
simple cambio de tamafio; hacer algortatl; inversion de partes; cambio deaterales agregacion; o la simple
sustitucion por una parte fondén equivalente. Todo esto no se considera a@asuficientemente inventivo para
merecer una patente. Sin embargo puede meprogeccion en calidademodelo deutilidad. (Véase la preguntd?2.)

Aplicabilidad industral

Una invencion ha de poder fabricarse o utilizarsealgun tipo de industria. Esto significa que leeincion hade adoptar
la forma practica de un aparato o dispositide un producto como un material sostania nuevos o de un proceso
o0 método de una operacidndustrial.

Se entiende por industria, en su sentido amplio, todo lo distinto de una actividaguramententelectud o estética. Una
idea en si no puede patentarse si no es unancidve que se considera dotada apticacion industrial. La definicion
de “industrial” abarca la aguétura.

Temasno patentbles

Ademas, no todadas invenciones sorpaentables. Para poder merecda proteccion de patenteunainvencion ha

de correspondercon la definicion de un temgaentabe. Si usted esta interesado en protegernvencion con una

patente, deber consultar primeta ddinicion legal de tema patentable en sleyesnacionales sobre patentes,
porque estas definiciones varian de un pata

Seguln sean las leyes sobre patentes de cadaagunas de las siguientes invenciones podrian Bserpatentales:
Descubrimientos de materiales o sustancias queigter enla nauraleze;
Teorias cientificas méodosmatematicos;

Plantas o animales (o sus variedades) aparte sdmitwoorganismos, o procesesencialmentbioldgicospara la
produccién de plantas o animales (o sus variedadgsrte deos procesosmicrobiol égicos;

Planes, normas o métodos, como loszatilcs para hacer negocios, actearamentenentaleso juegcs;

Métodos de tratamiento de personas o animales)étodos de diagnoéstico practicados pemsonaso animales
(pero no los productostilizadosen talesnétoda);

Toda invencion erla que sea necesario impedir su explotacion econl afin de protegerel orden publico, la
moral o la saludplblica;
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10. ¢Por qué debo patentar mis productos o procesoesvadores?

Patentar las invenciones de su empresa puedemisy ventajoso Yy pued@roporcionara su empresa los derechos
exclusvos para utilizar y explotar la invencion durante hasta 20 afios desdéedha de presentacid de la solicitud de
patente. Ademas, la proteccion de patente ppedgorcionartambién:

Una posicion fuerteen el mercado Los derechos exclusivos haceposble impedir que otros utilicen
comercialmentela invenciéon patentadalo que reduce la competencia ygdermite establecerseen el mercado
con mayorfuerza.

Rendimientos mayorate la inversion Después de haber invertido una cantidamhsideralde dedinero y
tiempo en el desarrollo del producto innovadansted podria, al amparo destos derechos exclusivos,
comercializar la invencion, lo quée permitiria obtener un rendimiento mayor ldénverson.

Oportunidadpara vendero concederen licenciala invencion Si decide no explotanstedmismola patente,
tiene la opcion de venderla o de conceder lieancia a otra empresdos derechs para comercializarla.
Escoger estadltima opcién significa aprovechar la patente pama garar ingresos por regalias mediante la
concesion en licencia de la invencigpatentadaa otras empresas que tengda capacidad deomercidizarla
Esto nosdlo le ahorrard dinero, sino que leroporcionarauna fuente de ingresos por su invencién, o [as
invenciones de los empleados, sin necesidadindertir en swcomercializacion.

Mayor poderde negociacion Si usted estd en proceso de adquirir los deredeositilizacionde las patentes de
otra empresa mediante un contratolidencia,su cartera de patentes mejorasé capacidad de negociacion. Es
decir que sus patentes pueden tener un intenésiderable parda empresa con la que estégociandoy que
usted podria concertdicendas cruzadas mediante lasiakesse podrian, en definitiva, intercambiar los deoscde
patente entre su empresa Ylea.

Imagen positivapara su empresalos interlocutores comerciales, inversoresagionistas puedenconsiderar
la cartera de patentes de su empresa como demoOstrae un altmivel de especializacion y capacidad tecnoldgica.
Esto puederealltar Util para obtener fondos, encontratevossocios comerciales y elevar el valor de mercadsude
emprea.

Caso de estudio: Therabel Pharma

Therabel Pharma es una PYME argentina constit@deel 1990, cuya actividad principal es la pregarade productos
farmacéuticos y cosméticos. Los mismos clientetuyett empresas locales como Bagd Laboratorios yrsales de
multinacionales como Gillette, Ronco, Revlon y @rér.

En el 2000 Therabel Pharma ha conseguido una émifur anual de US $2.400.000,00 y actualmente empkes de 100
dependientes.

En el 2001, Therabel Pharma ha instalado nuevasimaéas y ha modernizado la propia instalacionalizada a Ramos
Mejia, en la provincia de Buenos Aires, con uneeisibn de al rededor de US $1.800.000,00, permitigoroducir
sustancias biolégicamente activas para el tratdialeetes y varias patologias oftalmicas, ademakesarrollar un farmaco
anti-depresivo producido localmente por una pléatisada.
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En este contexto, los derechos de propiedad inteledesempefian un papel fundamental en el aumenpaopia market
share, como testimonia el hecho que Therabel Rhhardepositado muchas patentes en los Estadosdinien Europa,
concediendo licencias a empresas locales.

REFERENCI

The Roleof the IPR in the Promotionof Competitivenesand Developmenbf Enterprises.Peter Cordsen. OMPL998.Pagina web
www.wipo.int/sne/enactivitiesimedingsip_han_98p_han98_5b.pd. Se centra efha utilidad empresarial dé&a informaciénsobre patentes.

The Role of Intellectual Property Rightin the Promotionof Competitivenesand Developmenbf Enterprises Kari Sipila. OMPI. 1999.
Pagina weh ww.wipo.int/sme/enactivities/meengs/pd/ipr nct99_ 5a.pd. Examinalas ventajas de la protecciomediantepaterte.

Formulating an Intellectual Property Development Strategfor Enterprises. Mart Leesti. OMPI. 1998. Paginaweb
www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_®8han98_7c.pdf Observaciones yecomendadones para preparar unastrategiasobrePl.

Patent Strategiedor Business.Stephen C.Glazier. Tercera edicion.LBI Law & Business Institute. 2003. US$ 34,95. Didpten en
www.amazoncom. Aborda aspectos practicos de la gestion estratédgclaPl.

Rembrandtsn the Attic: Unlocking the Hidden Valu# Patents.Kevin G. Rivette y David Kline. Harvard Busineshool Press. 1999.
US$ 27,50. Harvard BusineSgtod Press, 60 Harvard Way, Boston, MA 02163, Estddoglos. Tel.:+1 617 7837500.Fax: +1 617 783 7555.E-
mail: corpcustserv@hbsp.harvard.edisponible también en wwamezon.com. Ofrece consejos sobmmo utilizar la propiedadintelectual como un
valor empesaial y como un instrumento de la estrategimpresadl de superacién déempresa, con ejemplos de empresas ocmngcidas.
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11. ¢Qué suceds no patento mis productos o procesasovadores?

Patentar quizda no sea siempra solucion adecuadapara su negocio. Es aconsejablgponcderar
cuidadosamentdos costos y beneficios de la proteccion pmhtente, antes de iniciar el proce&wr consiguiente
es preciso que ustecbmprendagué podria suceder si su empresa decidierpatentar una invencion paentabe.

Podria patentarlaotra persona Enla mayoria de paises (con excepcion laeEstados Unidos)uando mas de una
persona 0 empresa presentan solicitudes detpatpara la misma invencion, tiene derechda patente la primera
persona o0 empresa que presenta la solicitud. $gnifica que si usted no patenén absoluto sus invenciones o las
invenciones de sus empleados, o si presentaolisitisel demasiado tardegtrapersona — que puede halsarolado
mas tardela misma invencion o una invenciGuivaente — podriaconseguir una patente. El titular de la mpate
podrd entonces excluir legitimamente a supresa del mercado, limitar sus actividades a la continuaciéon lde
utilizacion previa (cuandda legislacion sobrepaentes prevea esta excepcion) o pedir a su empresa quee gerechos de
licenciapara utilizatainvendon.

La competenciase aprovecharade su invencion Si el producto tiene éxito, muchas otrammpresas
competidoras pueden sentirse tentadas de fal@icmismo productoutilizando su invencién pero sitenerque pagar
por este uso. Las empresas mas grandes puedemnecmr las economias de escala pabeicar el producto de modo
mas barato y competir con un precio de mercad@s favorable. Esto puedeediir considerablemente su
participacion en el mercado con esteodgcto. Incluso pequefias empreseampetidoras pueden fabricar el
mismo producto y a menudo venderlo a preciosriovies porque ndienenque recuperar los gastos de investigacion y
desarrollo (K- D) en los que usted invirtio.

Quedaran gravemente obstaculizadias posibilidadesde concederen licenciala tecnologia,venderlao
transferirla. Nadie estd dispuesto a pagar por el derechdgilizar algo que no perteneca nadie. Sinla proteccion
de la Pl quedan gravemente disminuidasolasrtunidadespara conceder elicenciala tecndogia a terceros a cambio
de regalias. Ademds, cuando se celebren negowac para transferiin determinadodesarrollo tecndégico sin que
exista proteccion de la Pl sobre la tecnologia cuestion, las partes meseararrevelar sus invenciones, porque
temeran quela otra parte pueda “salir corriendo clainvencién”. La proteccion de patentamita los riesgos de que
esto suceda, porqud titular de la patenteienela exclusividad legal sobre dilizaciéon de lainvendon.

Caso estudio: Geox en China

Al inicio de la década de los 90, Mario Moretti 8gdto habia encontrado una solucion simple y efieaa quitar el exceso
de calor de sus zapatos.

Posteriormente desarrollé su intuicion en los latmios de una empresa de calzado pequeia, prdptdéa familia,
desarrollando una nueva tecnologia de suela de.danpmtento inmediatamente y creo el primer "zapat respira”.

En 1995, después de tres afios de haber propuieséxite, su invencion a empresas de calzado syfesar por una fase
de prueba del mercado con una linea para nifio, rdree producir la marca de calzado Geox a nivelstrdhl. La idea en
que se desarrolla el trabajo de Geox, es la impcdale la innovacion en un sector tan competitvmo el del calzado. Y
coherentemente con lo que hasta ahora ha afirndéox, antes de hacer su entrada en nuevos merqzatesta las
innovaciones hechas a todos sus productos, regisisé también marcas y disefios.

En cuanto a la entrada de Geox en el mercado ckincamino ha presentado bastantes obstaculosaess fueron
necesarios para obtener la patente, y al mismgubdrscar un socio local sélido y fiable tomé nid@spo del esperado.
Geox actualmente es una de las pocas empresasaaloperantes en este mercado, que han exig@® autoridades
locales la concesion de titulos de propiedad icteéé de sus productos, confirmando una estratpggda empresa lleva a
cabo en todo el mundo, seguro de que el riesgalsifidacion es real en todas partes, no sélo enaCh

En este caso, la patente consta de una membraeeiagsp de una suela e intersuela perforadasakE®mbinacion y
aplicacion de estos tres elementos juntos lo quetitoye la tecnologia del ahora famos "zapatorgspira" y goza de
medidas especiales de proteccion. El hacerlo hadogevitar la proliferacién de productos similgpesa el beneficio de la
empresa, valorando adecuadamente el trabajo réaltizante los afios.

En el 2005 el concepto de transpiracion tambiéer@ntrado aplicacion en ropa a través de una nigewmlogia para
aumentar la transpiracion del 40% y poco despuésffuiniciando un proyecto para calzado deportim.todos estos
casos, las nuevas tecnologias fueron patentadaselanternacional.
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En Italia y en el extranjero, la empresa ha deBado una red de tiendas con una estrategia débdisiton diversificada en
funcion de la estructura de los distintos paises,aimacenes y marca, gestionados o franquiciasdce fobtener una rapida
penetracién en mercados individuales y promovestemiemente la marca Geox en el consumidor final.

REFERENCI

Organizaciéon Mundiatle la Propiedad IntelectualDivision de Pequefiag Medianas Empresas, 34 chemin des Colombeti2§1
Ginebra 20, Suiza. Fax:4122 338 8760. Enal: sme@wipo.int Sitio web:_www.wipo.int/smeFacilita informacién sobre patentessyuso comercial,
y da ejemplos de empresas que utilipatntes.
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12. ¢Quéesun modelo dautilidad?

En agunos paiseslas invenciones pueden protegerse mediante modaéositiidad, que se conocentambién por
“patentes de innovacion”, “innovaciones de ddéli” o “patentes a coriplazo”.

Las principales diferencias que existen entre lodeios de utilidad y las patentes sonsigsientes:

Los requisitos para obtener un modelo deidatll son menos estrictos que para las paterBesiensiempre
debe satisfacersel requisito dela “novedad”, los requisitos de la “actividaéhventiva” son mucho méas laxos o
incluso no existen. En la practica, s#iliza la proteccion medante moddos de utilidad para innovaciones
menores que quizas no satisfagesicriterios depatentabidad.

El plazo de duracion dia proteccion pomodéos de utilidad es mas corto que el de las patentemriade pais en
pais (por lo general, varia de siete a 10 afiogpasibilidad de ampliacién enova@dn).

En la mayoria de los paises que brindan protecoiédiante modelos de lidiad, las oficinasde patents no
examinan el fondo de las solicitudes con amtieldd al registro. Esto significa que el psmede registro suele
serconsderablementenassendl o y rapido y de una duracion promedio de segses.

Es mucho mas econdmico obtener y mantener modigaesiidad.

En algunos paises, la proteccion mediante modésitilidad puede obtenerse Unicameptraciertoscampos de
la tecnologia y se aplica Unicamente a productos gprocesos.

Por consiguiente el registro de un modeloutledad es un sistema m&decuadajue la patente si g@ecisaproteccion
para un producto con wiclo de vida corto, o si se tiene especial interés wareun periodode esperalargo

Alguncs paises permiten presentar al mismo tiempo uwiiitad de patente y una solicitud de modele utilidad, por

lo que se pueden aprovechar los frutos de lanoiga mientras se espera que culmingretesoreativamentemas largo

de la concesion dea patente. Pero si se concede la patente enrajehay queescoger sélo uno de los dos tipos de
derechos aplicados a la invencidn; es decir qu@usale mantenerse ahismo tiempo para el mismo producto el registro
de modelo de utilidad y el registro getente'.

El art. 82 c.p.i prevé que pueden constituir abe patente para modelo de utilidad los nuevosetnogue confieren
particular eficacia o comodidad de aplicacion o kemple maquinas o partes de ellas, instrumentessilibs u objetos de
empleo, en cuales los nuevos modelos consistepaeticulares conformaciones, disposiciones, condigones o
combinaciones de partes.

Por cuanto atafie a los modelos de utilidad, ebartlel Ley No. 24.572 prevé la posibilidad deatgar una solicitud que
reivindica la forma funcional de un producto dotadm novedad e industrialidad, y que provea a nmagyiinstrumentos,
utensilios u objetos de empleo genérico, una paaticeficacia o comodidad de aplicacién o emplediferencia de la
patente por invencion, no constituye impedimentoragistracion la falta invencion.

REFERENCI
Ladas& Parry. Pagina webh wwdadas.corPatems/PatenPracticéPetyPatets/PeityP c.html. Introduwcdén a los modelos deutilidad
(pequefiapatentes) y sus ventajaslijerendascomparadason laspateres.

¢Doénde Pueden Obtenerse ModealedJtilidad? OMPI.
Pagina web_ww.wipoint/smelesfip_businessutility models/where htm. Lista de paises quefrecen proteccion paralos modeos deutilidad.

! Véase, por ejemplo, una introduccién a la Patelgdnnovacion de Australianwww.ipasuralia.govau/patets/what_inrovation.shtm.
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13. ¢Cuales son los tramitesiministrativos para obtener la protecciorpaeéene?

El primer paso para obtener una patenterefsna una solicitud de patente Los formularios para solicitar patentes

antes de rellenar la solicitud de patente. Wmeelacion previa afecta sus posibidades de obtenera patente, porque ya no
se considera qukainvencién seauveva

Las fases de la elaboracion de una solicitud de peaite

Las fases de la concesion de una patente varian stglespacho de patentes competente aunque,regangeneral, ellas
tienden a seguir el mismo esquema. Examen fornhalegpacho de patentes examina la solicitud paocarse que la
misma contenga todos los requisitos administratwfismales requeridos, es decir que toda la doataw#n relativa sea
incluida y que el impuesto de solicitud haya sidggmo regularmente.

- Blsqueda: En muchos paises el despacho de gmtealiza una bisqueda para determinar el estdotd en el sector
relativo a la invencion. La relacion sobre la bistpues usada durante el examen sustancial pammtanfla invencién
reivindicada con el estado del arte existente.

A partir del 1 julio de 2008, cada solicitud deguaie por invencion esta sometida a una busquedatdeoridad efectuada
por el Despacho Europeo de las Patentes a cauga deuerdo refrendado por este con el UIBM. En idenacion del
hecho que los relativos gastos son sustentadoal plespacho Nacional, ningun impuesto de busquedalg@do al UIBM.
Los resultados de la blasqueda le son comunicaddslal de la solicitud el que puede decidir siregla o solicitar que el
despacho proceda con el examen;

- Examen sustancial: El objetivo del examen susthres de cerciorarse que la solicitud satisfaga requisitos de
patentabilidad. No todos los despachos de pateatgsolan las solicitudes con respecto a los sipsi de patentabilidad y
algunos sélo lo hacen sobre la solicitud dentraudedeterminado periodo de tiempo. Los resultaddsexi@men son
enviados por escrito al solicitante, 0 a su abogpdma proveer un instrumento para refutar cuatguéentual objecion
efectuada durante el examen mismo. Este procesmadu determina una disminucion del nimero dedistsides.

El UIBM tiene que verificar que lo que se presectiastituya una invencién patentable, que no coneiein modelo de
utilidad y que la solicitud sea relativa a una sioleencion. EL UIBM no averigua el funcionamientteaivo de lo
presentado. Los resultados del examen son envadmdicitante por escrito, o bien a su represdatieyal, para proveer
un instrumento para refutar cualquiera objeciomeuad realizada durante el examen mismo;

Dentro de 90 dias de la fecha de presentacion selitatud es realizado por el INPI un examen prglar, en el que se
analizan los elementos formales de la solicitucpdiente. Dentro de 18 meses de la fecha del depé&sisolicitud es
publicada en el Boletin argentino de Marcas yiRate y se realiza un examen mas profundizadotgrstial para verificar
si la invencidn patentada posee los requisitosodedad, altura inventiva e industrialidad. Es plesfyresentar, dentro de
60 dias de la fecha de publicacién, oposicidon ebfizando la concesién de una patente en razdma éedencia de los
requisitos de validez prevista por la ley.

- La publicacién: En la mayor parte de los paitesplicitud de patente es publicada 18 meses dsgpel que haya sido
presentada la relativa solicitud. Generalmentendoaes concedida la patente, también la mismo bbcpda por los
despachos competentes.

- Concesién: Si el procedimiento de concesion selage positivamente, el despacho de patentes denleepatente y
emite el relativo certificado de concesion.

- Oposicién: Muchos despachos de patentes prevétetemminado marco temporal durante el cual losetes pueden
oponerse a la concesion de una patente aduciend@jemplo, la falta del requisito de la novedad cespecto de la
invencidn reivindicada. Los procedimientos de ogidsi pueden ser iniciados antes y/o después derleesién y son
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posibles dentro de un determinado periodo de tiempo

¢ Como puedo saber que invencion eswuewa?

Es esenciallevara cabo unabusquedade patentes antes de rellenar la solicituéspello indicara ssuinvencion
es nueva Yy por lo tanto si es probablee cge patente. Usted puede realizarblsquedapersonalment®
recurrir a los servicios de un agermpmfesiondde patentes para quedice la investigacion. Muchas oficinas de patente de
todo el mundo tienen ahora bases de datos en gjremitas sobre patentes, lo que permédizar una busqueda
peasonadmerte. (Hay mas informacion sobre patentefawtilizacionde lasbases de datos de patenteslaepreguntal?.)

¢ Preciso dain agente de patentes para solicitara patene?

Diferentes paises tienen normas distintas spe&to. Generalmentees posible solicitar la proteccion depatente sin
recurrir a un agente de patentes, aungque reeomendablecontratar a unprofesicmal ca experiencia para
asegurarse de quka redaccion de la patente se hace de moddecuado.Sin embargo, la mayoria de
reglamentacionesnacionales obligan a las personas nadomiciliadas en el pais aestar representad@sr un
agente de patentes que sea residente en el pale d@ pide lproteccion.

¢ Qué tramites realiza oficina de patentes antes de conceuter patente?

Cuando la oficina de patentes ha recibido usadlicitud de patente adopt@mengamente una serie deneddas antes de
concederla. Las tres esferas principales de dativson lasiguientes

Examendeforma;
Examendefondo;
Concesion ypublicadén.

En cada una de estas etapas el procedimientmmah es que haya un dialogo, principalmentg gscito, entre un
examinador de la oficina de patentes y elc#alite. El agente de patentes puede aatoaro intermediario, recibir
comunicaciones dda oficina de patentes, aconsejar sflicitante sobre la meor actuacion posible, seguias
instrucciones del solicitante y responder deestu coné€las a la oficina de patentes.

REFERENCI

A Guide to Filing A Utility Patent Application. Oficina de Patentes y Marcas de los Estadibedos. Paginaweb
www.uspto.gov/weblofficespac/utilitylutility.htm. Informacién basica para presentar usalicitud de patente datilidad.

Guidelinesfor Examinationin the EPOOficina Europea déatertes.

Pagina web_ ww.euiopean-patentffice.org/lecal/gu_lines/e¢ iv.htm. Directrices que sigue I&ficina Europea de Patenteparaexaminar
patentes.

Manual of Patent PracticeOficinade Patentes del Reino Unido. Pagina web vpatentyov.uk/paént/reference/npp/. Informadon detallada sobre
la manera de presentar una solicitud de patentel Reino Unido, sformay suconterido.
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Examen ddorma

Esta etapa consiste en comprobar si seduanplido todos los tramites precisos, por ejempla sormulariode solicitud
se ha rellenademdecuadamentg si contiene toda lanformacn pertinente. Se da al solicitante oportunidadde
corregir los defectos descubiertos durante eggmen; si los defectos no se corrigen w@m plazo determinadola
Oficina de Patentes rechazastdicitud.

Examen ddéondo

El objetivo dela bisquedas determinarel estado dda técnica enel ambito concretod cud pertenecela invencion. Al
realizar este examen de fondo, diicina de patentes repasa sus archivos para deternmsindray documentos que
describen una solucién que sea idéntica o semegatdedescrita en laplicagon.

El objeto del examen es asegurarse de que laaajh satisfacedeterminadascondiciones depatentalidad. En
definitiva se trata de no concederpatente si:

La invencion esta excluida de la proteccion derpatepor disposiciones especificasldéegidacion;

La invencidon no es nueva, no implica una actividlagentiva o no esndustiialmerie adicable;

La invencion no esta descriptalecuadamentde un modo claro gompleto.

Al igual que en el examen derma, se da al solicitantéa oportunidad de eliminar las objecionesplanteadas durante el
examen sustantivo. No todas las oficinas de patergalizan un examen de fondo Ide sdicitudes de patente. En
agunos paises se conceden las patente stdrbase del examen de forma. En tales casos, lasndiies verifican
Unicamente en caso de controversias la validézleeta patente y el cumplimiento de los requssite paentabilidad

Concesidry pubicacion

Si el proceso de examen Hagaad a una conclusion favorable para el solicitartees decir si sdhancumplido

todos los requisitos necesarios en cuantoa &orima y el fondo — wuponiendogue no seha presentadaminguna

oposicion o0 que la oposicibn ha sido infructyosa oficina de patentes concederauna patente. Esto conlleva
determinadascciones por parte de la oficina pgatertes:

Los datos de la patente se introducen en eltregie patentes

Se entrega al solicitante un Certificado de Cordeesse trata de udocumentqguridico quedeterminala titularidad
de lapaente.

La oficina de patentes publica genera el mismodocumentade la patente. Muchas oficindg patertestambién
publican la solicitud 18 meses después defésha de presentacién (o de fecha de prioridad; véase la definicion
en la pregunte60).

En general, para mantener en vigta patente cada afio y durante pielzo de vigencia hay que pagar laoficina de
patentes una tasdeterminadale renovacion onartenmiento.
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14. ¢Qué costos tiene la proteccionmdente?

Los costos de una patente pueden dividirse emmoctiposdiferenes.

Los costos relativos a las tasas de aplicaciéntrgsaderechos de tramitacion pagadosasacficinas de patentes
necionales o regiondes. Estos gastos pueden variar mucho de un paisoa(miedeobtenerse informacion sobre
las tasas directamente de lai&inas nacionales de la Pl) y suelense menores que los demas gastos citados a
continuacon.

Los costos relacionados con los abogados o egestepatentes que ayudan a redactasolicitud de patente. El
recurso a urabogadoo agente suele ser opcional (a no ser que elitaolie no resideen el pais y que la ley le
obligue a estarrepresentadgor un abogadoo agente autorizado para practieam el pais), pero en general es
recomendabl@edir asistencia experta al redactardotumentale patene.

Los gastos de traduccion. Estos gastos soélo sesid@e pide proteccion de la Pl en paisego idioma oficial es
diferente del idioma en que se Ipmeparadola solicitud. Puedenresultar elevados, especialmente en casos
de solicitudes de patentes miéynicas.

Tasas demantenimientoEstas tasas suelen pagarse a intervalos perio(ficosejemplo cada afio unavez cada
cinco afos) a fin de mantener la aplicacion ondmtener viva la patente. HEilgunos paises, proteger patentes
para todo eplazo de proteccion (en general, 20 afios) puede teestdro. También debe tenerse en cuenta el
hecho de que las tasasudes de mantenimientsuelenaumentr cuanto mas tiempo se mantieteeprotecaon.

Para las PYME que estan dispuestas a solicitprdgeccion de patente en varios paises, elcderefrecido por el
sistemadd PCT administrado por la OMPI puede redwmnsiderablementias tasas wimplificar los tramites. Para mas
informacion sobre el PCT véase la pregur@a.

REFERENCI

Costs— An Issuefor Whom.John Orange. 2002. Discurso enClanferenca de la OMPI sobre el Sistenaternadonal de Patentes,Ginebra, Suiza,
26 de marzo de 2002. Pagina webwvimvenion-ifia.ch/Costs_oange.pd. Expone los costos des patentes yliferentesopciones yestategias.

IP  CostCalculator.Sitio web _www.ip-calculation.com. Instrumerto informético gratuito enlinea para cacular € costo dela proteccion de la Pl, con
informacién de mas de 160 paisgSomprenddéambién una base de datos de expertos de Pl eretodondo.
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15. ¢Cdomo puede beneficiarla empresa la informacion obtenida de las basedatessobre
patentes?

La “informacién sobre patentes” es informaciGécnica y juridica contenida en ldecumentosde patents publicados
periédicamentepor las oficinas de patentes. Udiocumentode patente contiene Idescripcioncompleta de cémo
funciona una invenciémpatentaday las reivindicaciones hechas que determinanalehncede la proteccién. También
contiene datos sobre quién pater#&invencion y cuando se patentd, vy facildapertinentes referencias bibliogréficas.
Casi dos terceras partes ke informacion técnica revelada en laspatentes no se publica nunca en otros lugarek, y
conjunto de documentos de patentes en todmwldo contiene aproximadamentel0 millones de articulos. Esto
conviertela informacion de patentes éacoleccionmas grande de datdecnoldgicos clasificados dd mundo.

La informacion de patentes puede ser (Utilas PYME por una serie de razones. La magoitante es
posiblemente que las patentes constituyen urfaerte Gnica de informacién técnica que puede teman valor para la
planificacion estratégica de negocios de [EMP. La mayoria de invenciones se revelahpubico por primera vez
cuando seuMicala patente (o segin sean las leyes locales, latadlide patente). Por lo tanto, las patentes son una
fuente valiosa de informacién soblas investigaciones énnovacbnesactuales, disponible a menudo mucho antes de
que los productosinnovadoresaparezcan en el mercadd.a informacion técnica contenida en los documentos d
patentes puedéacilitar a las PYME nocionesesencialesque servirdrpara:

Evitar gastos innecesarios al investigague yasesabe;

Determinar y evaluar tecnologias para obtdrengasy trarsferir teaologig

Determinartecnologias alternatvas;

Estar al dia de las ultimas tecnologias en su prématécrica;

Encontrarsoluciones para problemas técnicos

Conseguir ideas parsegur innovando.

Desde el punto de vista de la estrategiandgocios de su empresk informacion de patentepuedeayudarlea:

Localizarsocios comerciales;

Locdlizar proveedores ynateriaes;

Vigilar las actividades de los competidores realpstgndales;
Identificar mercadosiicha

Y por ultimo, lainformacién contenida elos documentos de patentes puede servir también RYBEE para:

Evitar posiblegprodemas deinfracddn;
Evaluarla patentablidad de suspropas invencbnes;
Oponerse a la concesion de patentes que entrepnéitto con supropas patentes.

REFERENCI

Esp@cenet: The EPO Guide to Patent Informatiomn the Internet Oficina Europea de Patentes. 2002. Pagimeb
www.european-patent-office.org/espacenet/info/mbinuma. ~ Explica como utilizar Internet para actividadeglacionadascon patentes y como
encontrar informacién cientifica y técnica solpatentes. Contiene informacién sobbeemisma Internet y sugiere algunideas practicas para buscar
en InternetComprendeaambién listasde direcciones de interés cientifico y técnico merhet, asi como fuenteke informacion sobrepatentes.

Informaciones Generales sobra Séptima Edicionde Ila Clasificaciéon Internacionalde Patentes.OMPl. 2000. Pagina web
www.wipo int/publications/paterts/409/4®@s pdf. Disponible también en francés e inglEgplica e sistema de clasificacion para ifgar la busqueday
consulta dedocumentosle patertes.
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Ventajas ddas patentes como una fuente de informacién técnica
Las patentes ofrecen ventajas sobre otras fueetésfarmacionporqle:

Contienen informacion que a menudo no se divdlgatraforma;

Tienen unformato relativamente estadndar qu®mprendeun resumen, informaciomibliogréica, la descripcion
de la invencién (en la mayoria de los casos btdm con dibujosilustrativos) y datoscompletos sobre el
solicitante;

Seclasfican por aress técncas;
Ofrecenejemplos sobre la aplicabilidad industrial ldénvencibn;
Abarcan practicamente todas las esferaladecndogia.

Clasificacion Internacionabe Patentes

La Clasficacion Internaciona de Patentes (IPC) se Ipmeparadgrincipalmente para que sea un sistaealasficacion
y posterior consulta de documentos de patentdsobjEtivo primario de la IPC es estableaan instrumento eficaz de
bUsquedaA este fin intenta asegurar que cada tema tédnitedo de unanvercion pueda clasificarse, dentro de
posible, como un todo y no patasiicaciones separadasle suspartesconstituyentes. La IPC subdivide técndogia
en 8 secciones, 120 clases, 628 subclases y c&§1069rupcs, que abarcan todos los ambitos dedendogia En el
momento actual son miembros de la IPC 54 paidesyyotros paises que utilizan la IPC o varianteglth paraciasificar
las patentes.

Hay mas informacion disponible sobrellRC en www.wipo.infclas#ications/es/ipc.

REFERENCI

Patent Information and Documentation: Contents of a patent document. OMPI. 1999. Pagina web
www.wipo.int/sméenactivities/meenhgs/pd/ip_an99 16pdf. Facilita informacion sobre el contenido, clasficacion, amacenamierto y consulta de
documentosle patentes.

Patent Searching Tutorial and Guide to Online Resourcemd Information. McKinney Engineering Library, Universitgf Texas. Péagina
web www.lib.utexas.edu/engin/patent-tutorial/index.htemostraciéon practica e interactiva téisquedade patentes utilizando el sitio web de la
Oficinade Patentes y Marcas de los Estadoglos.

Servicios de la OMPI de Informacién en materia de Patentes (WPIS)para Paises en Desarrollo. Pagina web
www.wipo.int/innovation/en/wpisProporciona informacion sobre distintos tipos delsquedasobre el WPIS y sus servicios,directricespara presentar
sdicitudes.
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16. ¢Como debo leer un documento mtente?

Es importante entender qué aspecto tienedoocumentode patente, no soélo con el fin geesentasolicitudes

de patente, sino también para poder encontratralele estos documentda informacion técnica, juridica y/o comercial

que se estd buscando. Ldscumentosde patente estdn estructurados en todo eflonute modo relativamente
semejante y, aparte de algunas variaciones, egnestos generalmentel modo siguiente:

Portada sirve de resumen dk patente. Contiene informacion solee fecha depresentaddn, la fecha de
prioridad, la fecha en que se concedifa patente (si se concedié), un numero idktificacion de la patente, datos
sobre el inventor, el solicitante y el agente pdgentes (si procede), datt&micos y de clasificacion y un resumen
de la patente con utibujo.

Descripcion ha de describir cosuiciertes pormenoreda invencion de modo que ur@ersom versadaen la
misma area técnica pueda reproducir la indenca partir dela descripcion yos dibujos. En la practica hay
ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticasl caso de patentede biotecnologia) en las que puede haber
materialadciond de apoyo en disquete, CD u otros medios sgiguarda separado débcumentale patente.

Reivindicaciones indican el alcance de la proteccion. Sesidmman generalmente [aaite masimportante
de una patente. Es esencial gl reivindicaciones estén bienedactadas, quedeclarenexactamentelos
aspectos de la invencion que son nuevos. reasndicacionesestan generalmentaumeradassiendo el numero
1 la reivindicacion mas amplia y luego las reivaaiones “dependientestefiriéndose a reivindicaciones anteriores.
La reivindicacion de la patente delestar apoyadapor la descripcion ios dibuos.

Dibujos ilustranpormenores técnicos de la invencion. Puede rhadbdos los dibujos quee considerenecesarios.
En gererd los dibujos contienen nimeros de refeeen@ara lasdisintas partes o caracteristicas a las que
puede referirsela desaipcion.

Informe de busquedalo suministra la oficina de patentes y contiemea lista depatenteslibros, articulos de
revistas, actas de conferencias, etc., que ti@guma relacion con la invenciGan cuestion. Esténforme puede ser
de gran interés, pero quienes busdas documentos d@atentes para obtener informacion a menudo ignoran el
informe.

REFERENCI

“How to Reada Patent Spedfication”. Vivien Irish. En Engineering Management Journalbril de 2000. Paginaveb www.bl.uk/pdf/patspec.pdf.
Un resumen déacil comprensiéon sobre utlocumentade paterte.

Determining the Scopef a Patent Arnoud Engelfreit. 2001. Pagina welww.iusmentis.com/patents/claim€Resumen sobrda funcién de las
reivindicaciones para determinatalcance de la proteccién de patente. Exponeidtistds tipos deeivindcadon.

How to Read Patent.CAMBIA Intellectual PropertyResource
Pagina webwww.cambiaip.org/Tutorials/Tutorial_1/tut 1.htryn curso interactivo sobre las distintas seees y contenidos danapaterte.

Servicios de la OMPI de Informacién en materia de Patentes (WPIS)para Paises en Desarrollo. Péagina web
www.wipo.int/innovation/en/wpisProporciona informacion sobre distintos tipos dbusquedasobre el WPIS y sus servicios,directricespara presentar
sdicitudes.
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17. ¢Donde puedo buscar informacion sopegantes?

Al serlas patentes documentos publicts,mayoria deoficinasde la Pl en todoel mundo ofrecen facilidades para que el
pulico en generd pueda consultdias bases de datos sobre patentégunas oficinasnacionaesy regiondes de patentes
han abierto también eimea sus bases de datos sobre patentes, genemlrdermodo gratuito; ademas, algunos
prestadores privados de servicios ofrecen bades datos complejapero comerciales y de pago. Los agentes de
patentes estdgeneamente capacitados para buscar documentEspatentes y a menudtas empresas recurren a ellos
para obtener laformacionnecesaa.

Enlaces con bases de datos gratuitas linea relativaa patentes

Pais/Organizacion URL

Alemania www.dpma.de/suchsiide.html

América Latina www.oepsibases-documentalidipat sp?ACTION=RETOUR
Australia wwpaustraliagov.au/enicesS_srd.htm

Base de Datos Trilateral www. isgov/webtws/sh.htm

Brasil wanpi.gov.br/pesq_patenes/patentes.htm

Canada ttpt/patentsl.ic.gc.cafiro-e.htm

Espafia waspm.a/bases-documeaiesbepmpat sp?ACTION=RETOJR
Estados Unidos www. @sgov/patft/

Federacién de Rusia www.fipenste/

Francia wiinpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm

Hungria wwvingo. hu/Englis/db/

Japén wipdl.jpo.go.jp/honepg_e.ipdl

Nueva Zelandia www.iparovt.nz/sarch/cad/dbssiten.main

Oficina Europea de Patentes__ www.@@an-patenoffice.org/epacen#info/accesditm

Reino Unido www. pattgov.uk/patent/dbas
Republica de Corea www.kipo.gketktml/d ikindex05.htnh
Rumania tp193.230. 83.4/cgibin/invseard
Tailandia wviic.moc.go.th/

También hay algunas empresas privadas que &actiervicios deblisquedade bases de datos, preyp@ago.Derwent
(www.derwent.corj Dialog  (www.dialog.com STN  (www.stn-international.de y  Questel Orbit
(www.questel.orbit.com/index.hfmson algunos de los servicios comerciales mas pasjlasiendo emayor Derwent.
También en Internet hay algunas empresis aparicion relativamente reciente, geandypequefiascomo
Micropatent (www.micropatent.com WIPS Global (www.wipsglobal.comy muchasmés.

REFERENCI

Programas comerciales populareprgveedoresle servicios de pago paradésquedale bases ddatcs.
Derwent Sitio web_wwwdemwert.com.
Dialog. Sitio web_www.dialog.com.
STN Sitio web_wwwstn-international.de
Questel OrbitSitio web_wwwaquestel.obit.com. Micropatent.
Sitio web_www.micropatert.com. WIPS GlobalSitio web

www.wipsglobal.com
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Elementos basicos sobre lamarcas

18. ¢Quéesunamarca?

Una marca es un signo que permite diferenciarptosiuctos o servicios producidos o suministrado® una
empresa déos de otrasempresas.

Por lo general, pueden considerarse marcas pabras, letras, niumeros, dibujos, coloréstos,

formas, logotipos, etiquetas una combinacidnde estos elementosgue se empleen pawiferencer

productos o servicios de diferentes empres&sn algunos paises, ldemas publicitariostambién se

consideran marcas y se pueden registrar coms ¢égdas oficinas nacionales de marcas. Asimiseana vez son
mas los paises que permiten el registrofatenas menos tradicionales de marcas, tatsoclos caracteres
tridimensionales (por ejemplo, la botella dec&Cola o la barra de chocolate Toblerorie$, signos sonoros
(sonidos, comod rugido deledn que precedelas peliculas producidas por MGM), yos signosolfativos (olores,

como los perfumes). Sin embargo, muchos pais®s puesto limites a lo que puederregistrado como
marca Yy por lo general admiten Unicamente Igeos que se aprecien visualmente que puedan ser
representadograficamente.

Las principaleguncionesde las marcason:

Permitir a los consumidoresdentificar el productode una empresa ya se trate de un bieskeoun
servicio, a fin de distinguirlo de los productos idéntico® similaresde la conpetencia. Los
consumidores que estan satisfechos con determinado producto son mas propensos comprar
nuevamente a volver a usar ese producto. Para ello es agoeqque puedandistinguirlo f&cilmerte de
otros productos idénticos amilares.

Permitir a las empresadiferenciarsus productos de los de dampeteni@. Por ello las marcaslesempefiamun
papel primordial en lagstrategiasde publicidad y comercializacionde las empresas porqudefinen la
imageny reputacionde los productos de la empresa antec@wsumidees.

Asimismo, las marcasncitan a las empresas @&vertir en el mantenimientoo la mejorade la
calidad de sus productos ya que garantizata buena reputacion des productosreacionadc con una
determinadanara.

Las marcas difieren déos nombres comerales

Mucha gente cree que registrando la empresa mmbre comerciakn el registro de comercio, abmbre
guedard automéaticamenpeotegido como marca. Se trata de un efsestante comuin. Egmnportante
entender la diferencia entre los nombres comegigllasmarcas

El nombre comerciaés elnombre completale su empresapor ejempo, “Blackmark International Srl”, e
identifica a su empresaSuée terminar con Srl, S.A. u otra abreviatura samiue denota eaaracteijuridico
de la empresaUna marca,en cambio,es elsigno distintivodel productoo productosde suempresa.
Una empresa puede ser titular de varias marcaso @s el caso dBladmark International Srlque puede vender
unos productos bajo el nombre BEACKMARK y otros bajo el deREDMARK. Las empresapueden utlizar una
determinadamarca para identificar todos sus productagja linea de productos en particular, o un tipo
especifico de producto fabricado por la engrefgunasempresas también usasunombre comercial o una
parte del mismo como marca, en cuyo casberde considerar registrartmmomarca para obtengsroteccidn.

2 La palabra “marca” se usa siempre en la presgnfa referida tanto a mercancias (cuando Idecte es utilizar “marca dibricao comercio”)
como a servicios (cuando en general se aplicapdkibras “marcas de servicios”), seglin el cdoote¥éase en lpregunnta2l una breve explicacion
sobre las marcas dmvicios.
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El art.7 del Cddigo de la Propiedad Industrial, &iera en adelante denominado c.p.i) establecepyeglen constituir
objeto de registracion como marca de empresa, tEdasenales susceptibles de ser representadasagréfte, en
particular las palabras, comprendiendo los nomtbeepersonas, los dibujos, las letras, las cifessbnidos, la forma del
producto o la confeccién, las combinaciones odaslidades cromaticas, que sean adecuadas panguiistos productos
o0 los servicios de una empresa de los de otrasesagr

De este elenco se aprecia, que son en particideegtibles de constituir una marca vélida; lasgtias cifras, la forma del
producto o su confeccién (se piensa, por ejempldag numerosas marcas tridimensionales de Budgalas botellas de
sus perfumes) con tal de tener, aunque incluséaano, un caracter distintivo ( por ejemplo lebkioF de Fendi, la V de
Valentino, sea en caracteres estandares, estaptasen un oval abierto en la parte superior W lan blanco inscrita en
un rectangulo negro).

La forma del producto o de su confeccion puedestitoir una marca valida , a condicién de que ghsien cuestion no
este constituido exclusivamente por la forma imfauesr la naturaleza misma del producto, (se tlatéa forma natural
del producto y, por lo tanto, de una forma con cijzal distintiva), de la forma del producto neciesgrara conseguir un
resultado técnico, (protegido exclusivamente pm patente o por un modelo de utilidad) o de Immfogue otorgue un
valor sustancial al producto art.9 c.p.i).

El art.7 c.p.i cita también a los sonidos, en eheb de los signos susceptibles de constituir taraanvalida. En efecto, un
sonido puede constituir una marca valida, a coadicie que sea representado graficamente, a través gentagrama
detallado, ilustrando las notas musicales.

El art.7 c.p.i indica, ademas, que las combinagan®nalidades cromaticas pueden constituir unaanalida. Con esta
definicion se excluye que pueda constituir una m&eéida un color puro, porque se entiende quengleo del mismo, no
puede ser reservado exclusivamente a un soldartitu

Si bien el art.7 c.p.i no los cita expresameftienan parte de los signos susceptibles de coingtita marca valida los
slogan publicitarios o bien los mensajes que incitda adquisicion de productos y servicios deregfga, a condicion, sin
embargo, de que presenten un caracter distints/zdeeir, que se trate de un signo que pueda sebijger por el publico
consumidor de referencia, como un instrumento @atificacion del origen comercial de los productoos servicios
considerados, permitiendo asi, sin posibilidad¢a®usion, la distincion de aquellos de los congwetis. Por ejemplo, ha
sido depositado como marca de empresa el slogditipio de la famosa cadena de decoracibtufido Conveniencia,
nuestra fuerza es el pre€jaambién depositado como pieza musjoagle.

Existen fuertes dudas sobre la registracion denkagas olfativas, en efecto, ademas de no serseamebles graficamente,
al momento, no existe una clasificacion internaaiome los olores, a los fines de permitir una @@ inequivoca
indicacion.

La ley 22.362 de Marcas y Designaciones no la defino que enumera, con caracter abierto, los sigggistrables como
marcas y asi establece que: “Pueden registrarse gmrcas para distinguir productos o servicios:aings palabras con o
sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas monogramas; los grabados; los estampadossdlyss; las
imagenes; las bandas; las combinaciones de caplieadas en un lugar determinado de los productisslos envases; los
envoltorios; los envases; las combinaciones dadetrde nimeros; las letras y nimeros en umalisspecial; las frases
publicitarias; los relieves con capacidad distattodo otro signo con tal capacidad.”

REFERENCIAS

El Secreto estéen la Marca: Introduccion a las Marcas Dirigida a las Pequefiasy Medianas EmpresasOMPIl. Pagina web
www.wipo.int/sme/es/documents/guides/ieking_a mark.pdf. Un resumen deacil comprensén sobre marcas, la proteccién de ellasus tipos,
utilizacién y observancia, con ilustracionesjgmplc.

IPR-Helpdesk Sitio web www.ipr-helpdesk.org Informacién basica y guias para descargamumerosos enlaces con otrgortalessobre PI.
Comprendeuna guia sobre marcas, ererlace Signos Distintivos, y abarca explicaciones sabecas, su utilidadproteccion,tipos yregistro.

Trademark WorldSitio web www.ipworldonline.com Es preciso suscribirse; US$ 892 por afio. Notigimmvedadesnternadonales sobremaras.
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19. ¢Qué no puede protegerse camarca?

A la hora deeegir una marca esitil conocerlas categorias de signos que no suelen aceptarse epaegisto como
marca. Las solicitudes de registro de marca seedani sobrea base delos cominmentedenomnada “motivos
absdutos” enlos siguientescascs.

Términos genéricosPor ejemplo, si su empresa trata de registramarca SILLA para vender sillda,marca sera
denegadga que “silla” es el término genérico galoducto.

Términos descriptivosSon palabras que suelen emplearse en el comeara describir el product@n cuestion.
Por ejemplo, es probable qleemarca DULCE sealenegadgara comercializar chocolates mardescriptiva. De hecho,
se consideraria injusto otorgar a un solo fahteale chocolate laxdusividad de la palabra“dulce” para comercializar
sus productosDel mismo modo, los términos cualitativos o elogiogaescomo “RAPIDO”, “EL MEJOR”, “CLASICO”
0 “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones sareks,a menos que formen parte de una marca disin&n
teles casos, serd necesario adjuntar un descatgaesponsabilidad donde se aclare que no se peetdeder la
exclusividad de esa parte especifica dméaca.

Marcasque pueden inducima error. Son marcasuscepiblesde engafiar o confundirlas consumidoresespecto a la
naturaeza, cdidad u origengeogréfico de producto. Porgemplo, si se trata deomercidizar margarina y se muestra
la imagen de una vaca, es probable que la sdidaimarca sedenegadaya queinduciria al consumidor a error, al
asociar la marca con productos lacteos (es demir|amartequilla).

Marcas consideradas contrariaal orden publicoo la moral. Por lo general, las palabras y las ilustraeso
que se consideren contrarias a las normamunmenteaceptadas denordy religion en elpais donde se desea obtener
la proteccion no se pueden registrar camar@s.

Las banderas, escudosde armas, sellos oficialey emblemasde Estadoso de organizaéones
internacionalesgue hayan sido comunicados aCQfcina Internacional de la OMPI suelen excluirse ldgosibilidad
deregistro

Las solicitudes sodenegadagpor “motivos relativos” cuandda marca entraen conflicto con marcas yexistentes.
La coexistencia de dos marcas idénticas (0 muylaies) asignadas al mismo tipo geoducto puede confundir a los
consumidores. En algunas oficinas de marcas asibblue al tramitar el registseinvestigue la posibilidad deorilicto
con marcas existentes, (enttas que figuran las marcasamosasno registradas), mientras que otras oficisé®
hacen la comprobacion si la marca esmpugnada por terceros una vez publicada la misma. En ambos casok si
oficina de registro considera que su marca es idé@atioaa existente o tan similar que podria induciroafesion con
productos idénticos o similares, setdnegada invalidada, segumorrespondaPor o tanto, lo mejor es abstenerse de
utilizar marcas que puedacausarconfusion por su similitud a marcasistertes.

REFERENCIAS

IPR-Helpdesk Sitio web _www.ipr-helpdesk.org Informacién basica y guias para descargamumerosos enlaces con otrgortalessobre PI.
Comprendeauina guia sobre marcas, enerlace Signos Distintivos, y abarca explicaciones sabegcas, su utilidadproteccion, tipos yregistro.

All about trademarksSitio web wwwggmak.com/whatis.html. Informaciéh basica sobre marcas y numerosos enlaces itims esinformacion
conea.

El Secreto estéen la Marca: Introduccién a las Marcas Dirigida a las Pequefiasy Medianas EmpresasOMPIl. Pagina web
www.wipo.int/sme/e/documents/quides/aking_a mark.pdf. Un resumen deécil comprensién sobre marcas, la proteccion de efllasis tipos,
utilizacién yobservanciaAbarca los motivos principales para rechazarstlisitudesde marcas
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20. ¢ Por qué debo proteger mar@a?

Si bien la mayoria de las empresesmprendeel interés que reviste el uso de las marcas pdeaedciarsus productos de

los de sus competidores, no todas son conscielgel® importante que es protegerladravés del registro. Habida

cuenta de lanfluenda que puede tener una marca para determinaéxitel de un producto en el mercado, es
esencial que se le dé una proteccamecuada.

Usted puede proteger su maregistrandda. Registrar una marca otorgadaempresa etlerechoexclusivoa utilizar

la marca. Esto impide que otros comercialicen product@®niicos o semejantes con r@smamarca o con una
marca semejante que induzca a error. Usted pusateceder su marca protegida leenda o en franquicia a otras
empresas, lo queropordona una fuente adicional de ingresos a su empresaiedds una marca protegida con una
determinadareputacion entre los consumidores puedglizarse también para obtener financiacion de instituciones
financieras como bancos o inversores de riesgo que cadasaremasconscientes de la importancia de las marcas para
el éxito comercial.

Si usted no protege su marca, otras empresas apodiilizar (a sabiendas o sin ser conscientes de pHoasus propios
productos el mismo signo o un signo semejagte induzca a confusion. Seempetidore podrian adoptar una
marca semejante o idéntica y aprovechar la rejdutay relaciones que usted kaead con sus clientes y asociados
comerciales. Laitilizaddn de su marca por otras empresas puede confurglis eientes y puede también perjudicar la
reputacion e imagen de su empresa, especialmengét producto rival es dedidadinferior.

Por lo tanto, la proteccion de la marca depaducto:

Garantiza quéos consumidores distingdins productos;

Permite a las empresas diferengasproductos;

Es un instrumento deomercidizacion y permite proyectataimagen yareputacion deinaempress;

Puede ser objeto de concesion de licencipsoporéonar una fuente directa de ingresogravésderegalias;
Representa ufector determinanten |os acuerdosdefranquicia;

Puede ser un importantdivo comercal;

Incita alas empresas a invertir el mantenimiento o la mejora dea calidad dd producto parano inducir a engafio
al consumidor.

En algunos paises (especialmente en los pajsesaplican el sistema de “dereckonsuetudinario” amo Australia, el
Canad4Jos Estados Unidos, la India y el Reino Unido) umerca puede protegersgambiénmediante su utilizacion.
Las ventajas principales de registrar la marca stosecasoson:

El registro proporciona una prueba lds derechos, lo que es especialmente importenteslcaso de
controversias cotercerea;

Puede presentarse la solicitud antes de utiizanarca, con lo que se obtienelereches exclusivos inluso
antes de empezar a comercializapsoductg

El registro hace méfcil y baratala observania;
La marca séncluyeen elregistrg
Puede ponerse al lado de la marcaigho®.

REFERENCIAS

El Secreto estén la Marca: Introducciéna las Marcas Dirigidaa las Pequefiay Medianas Empresa©MPI. Paginaweb
www.wipo.int/sme/e/documents/quides/aking_a matrk.pdf. Expone algunos motivos comerciales para proteggmarcas.

IPR-HelpdeskSitio web www.ipr-helpdesk.orginformacion béasica y guias para descarganumerosos enlaces con otnpertalessobre PI.
Comprendeina guia sobre marcas, en el enlace Signos Distinty explica por qué deben protegerseniagas.
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Caso de estudio: Internacionalizacion Provolone Vahdana.

El presente caso ilustra como el Consorcio ha plidoea la internacionalizacion de las mismas maradsavés de una
estrategia de expansion comercial en nuevos mescado

El Consorcio Tutela Provolone Valpadana es unaiasioo que tiene como objeto la gestion de la pcoiun y
comercializacion del queso Provolone Valpadanaygyendo asistencia técnica y legal respecto a dayscion y
comercializacion del homoénimo queso y desarrolldadaxtividad de desarrollo, organizacion, promo@adnformacion.

El Consorcio administra, ademas, el DOP Provoloakpatlana y desarrolla las actividades de promad#ta antedicha
denominacién y la homénima marca. Las actividadies gervicios del Consorcio Provolone Valpadaneasacterizan por
dos principales brand y una denominacion de orig€hP., o bien:

a) el brand c.d. institucional Provolone Valpadarigigural), depositado/registrado para identifigaroductos
pertenecientes a la clase merceologica 29;

b) la marca Mister Cheese (Figuras 2 -3) creadhfyndida para promover un proyecto especifico alenécion y
registrado para caracterizar productos pertenessenta clase 41,

c¢) la denominacién de origen D.O.P. Provolone \V@édpe (Figura 4);

a) Marca “Provolone Valpadana”

Figura 1

La marca Provolone Valpadana esta protegida &, If@or el registro n. 646917, correspondienta adlicitud de marca
figurativa n. MI 995C002265 depositada el 4 dela®®5, renovada el 4 de abril de 2005 por la stdae 29 (carne, pez,
aves y extraidos de carne; fruta y hortalizagietatlas, secas y cocidas; gelatinas, mermelagiapotas; huevos, leche
y productos derivados de la leche; aceites y gresmestibles).

A nivel internacional, el Consorcio resulta titutde la registracién internacional n. 634338 poclése 29, recientemente
renovada en el 2005, y extendida a los siguienéésep. Austria, Benelux, Francia, Alemania, Liechtein, Polonia,
Portugal, Republica Checa, Eslovaquia, EsloverspaBa, Suiza, con siguiente extensién a Chinan)&hssia.

El Consorcio Provolone Valpadana es ademas til#asolicitudes/registros en los Estados Unidos,a@anNoruega,
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Argentina, Gran Biatdérlanda, México y Venezuela.

b) Marca Mister Cheese

Figura 2
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Figura 3

El segundo brand empleado por Consorcio Provolasdpadana es Mister Cheese, (Figuras 2 -3) protegmure la base
de las informaciones recogidas, solamente en clds¢educacion; formacion; diversion; actividadéportivas y
culturales).

Tal signo distintivo ha sido seleccionado paratifiear y realizar un proyecto piloto desarrollagio el 2004, teniendo los
siguientes objetivos:

. promover una cultura de la sana alimentacion aswoidores jévenes y menos jovenes;
. valorizar un producto tipico protegido por una razatte valor europeo;
. hacer conocer el proceso de la leche del estabkstablecimiento, de la alimentacion de la vacataha la

elaboracion de la leche;
. hacer conocer el proceso de produccién de Provdaigadana,;

. activar un debate europeo entre escuelas queerefl@s temas en cuestion, a través del empleagadevas
tecnologias de la comunicacién.

La marca Mister Cheese esta protegida en Italraves de solicitudes de registracion de una maiggfigurativa, (n.
CR2006C000026) y una marca denominativa estilizésdicitud n. CR2006C000029), depositadas respattente el 16
y el 17 de febrero de 2006 en la clase 41. Amblisitsides contienen una reivindicacion de los oedo

¢) Denominacion de origen D.O.P.

Figura 4

El Consorcio Provolone Valpadana resulta titulauda denominacion de origen D.O.P, (Figura 4).

Codificado con un propio estandar desde el 193&).(Rel 17 de mayo de 1938, n. 1177), el Provolarielado como
Provolone Tipico a partir de la mitad de los aB0s'a causa de la revision de la legislacion metisobre los quesos, (Ley
n. 125 del 10 de abril de 1954 y D.P.R. el 30 delwe de 1955, n.1269).

Desde 1993, (D.P.C.M. 09 de abril1993), la denoniéraProvolone Tipico ha decaido, (que identificabstancialmente a
un queso genérico) reemplazada por la denomin&idvolone Valpadana, queso de Denominacion dee@i@pntrolado,
D.O.C)).
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Desde 1996 el Provolone Valpadana, se adorna @dhtayw D.O.P., Denominacion de Origen Protegid®ed. CE N.
1107/96 de la Comisién del 12 de juniol996), engewi@nto de la legislacion comunitaria, (Reg. CEEBBR92 del
Consejo del 14 de julio1992), que define las carésticas de los productos de denominacién derorige

En los Ultimos afios la presencia del Consorcicosnrercados internacionales se ha fortalecidaotalo las actividades

vinculadas a la explotacién y valorizacion de lasnnas marcas.
En particular, el Consorcio ahora esta presentiaddnién Europea, asi como en Suiza, Sudafricaadest Unidos de

América, Canada, Libano, Japén, Singapur, Austyadiemérica latina, incluida la Argentina.
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21. ¢Cudles son los diferentes tiposniarca®

Marcas

Como se definié efa pregunta 18, las marcas son signos que permitiareniciar los productos o servicios producidos
0 suministrados por una empresa de los deldasas.

Marca deservicio

La marca de servicio es de naturaleza mnylar a la marca dédbrica o de comercio. Ambas smignosdistintivos;
las marcas de fabrica distinguen los productos de empresa de los de las demés, ynhascasde servicio cumplen la
misma funcién en relacion con los servicios. Los serviciosdame ser decualquierclase, a sabefinancieos, bancarios,
de viajes, publicidad, restauracion, etc. Lascamrde servicipuedenregistrarse, renovarse, invalidarse y cedesse,
también pueden ser objeto tleencia,con sujecién a las mismas condiciones Iggenarcas de fabrica comercio.

Marcascolectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmentson asociaciones o0 cooperativas que por si misroadilizan la
marca colectiva pero cuyos miembros tienen dereehosarla para comercializar sus productbs. asociacion establece
criterios que rigen el uso de la marca colectivar @emplo, normas de calidadodgengeogréfico) yofrece a cada una
de las empresas la opcion de usar la marca dicam decunplir dichasnormas. Las marcas colectivas pueden ser
eficaces da hora de comercializatonjuntamentdos productosdeun grupo de empresas que pEparaddendrian
dificultades para que los consumidores recazesus marcas y que los principales minoristas distribuyan. Un
ejemplo de una marca colectiva de gran éxitdaemarca MELINDA utilizadapor los 5.200 productores de manzanas
afincados en eVale di Non y en el Valledd Sole (Italia). Cada productor tienel derecho de utilizar la marca
colectiva MELINDA, que perteneceal Consorcio Melinda, siempre que sus manzanas cunipkrequisitos impuestos
por elcorsordo.

Marcas decertificaciéon

Las marcas de certificacion se conceden cuandgroducto o servicio satisface unas normas deffjigero no estan
restringidas a un grupo en particular. Puede asaiddo el que pueda certificar que gweductos cumplen ciertas
normas establecidas. En la mayoria de los @aiteprincipa diferencia entre lasnarcascolectivas y las marcas de
certificadon es quelas primeras sélo pueden ser usadas por un grupo iispate empresas, por ejemplo, los miembros
de una asociacion, mientras que las marcasedgficacion puedeusarlas cualquiera que cumpla las normas estimilada
por el titular de la marca deertificacii.

Uno de los requisitos mas importantes para obtem& marca deertficadon es que la entidad que solicite el registro
sea“competentepara cettificar” que los productos en cuestion cumplen las normas. ejgmplofamoso de una marca
de certificacion eda marca Woolmark, que puede aplicarse sélo a &tdabricadosde modo demostradacon un
100 % de lana. Véase mas informacion sobre lasawadecetificacion en lapregunta71.

Marcasnotoriamente conocidas

Son las marcas que lasitoridadescompetentes de un pais consideran muy condcid@er lo general, las marcas
notoriamenteconocidas gozan de mayor proteccion. Por ejengroalgunos territorios puedesstar

REFERENCIAS

“El Valor de las Marcas Colectivas y de Certificénipara las EmpresasEn Revista de la OMRjulio-septiembre de 2002.

Pagina web www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_miagé29 2002.pdf. Describe el valor, tipos y utitizan de las marcas colectivas
para las PYME, con dos estudios de casos del Peru.

“Certification Marks, Guarantees and Trust). Belson. Erfturopean Intellectual Property Revigjulio de 2002. Sweet and

Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londres NW3 3PF, Rdimido. Tel.: +44 171 393 7000. Fax: +44 171 30307

“Protection of Well-Kknown Marks”Denis Croze. Edournal of Intellectual Property Rightgolumen 5, mayo de 2000, pags. 131—
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protegidas aunque no estén registradas (e inchesose hayan usado). Ademas, mientras que las mastmn
generalmenteprotegidas contra la utilizacion de marcas tsimilares que puedan causar confusion sdlestsis
tltimas se usan en productédénticos o similareslas marcasnotoriamenteconocidas suelerstarprotegidas contra
la utilizacién de toda marca similar que puedan dida confusion, incluso si esta Ultinse aplica a productosde otro
tipo, siempre y cuando se retdnan ciertas condiciohaginalidad principd de esaproteccion reforzada es impedir que las
empresas saprovecherde la reputacion de una marocatoriameng conocida sin ofrececontrapartiday dafien su
reputacion aenombre.
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22. ¢Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crearancia?

La eleccidon o creacion de una maraealecuadaes unfactor deerminarte, ya que constituye uelemento importante

de la estrategia deomerciaizacion de su empresa. Pto tanto, ¢cémo ha de procedensaraelegir una marca que

sea apropiadapara un producto o productodeterminados? Evidentement& hay reglas universales, aunque
cuatro puntossnumeradoa continuacion pueden resultar deideid:

los

La marca elegida debeunyplir todos los requisitos legales para poder regigtrqiéeasda preguria19.)

Es recomendablexsegurarse de que sila marca esta formadaupa o mas palabrasstas palabraspuedan
leerse, escribirse, deletreargerecordarse con facilidagl que se presta todo tipo de mediogublicitarios.

El texto no debe tenetonnotacionesegativas ni en su propio idioma ni en ninguno laeidiomas de los
mercados de exportacigoaterciales.

La marca no debe ser idéntica o tan similarra que pueda inducir a confusionelycomrespordiente nombre de
dominio (direccién de Internet) debe estar difgenpara suegistra (Véaseen lapregunta
78 més informacion sobre la relaciéon existenteedis nombres de dominio lgs marcas.)

A la hora de selecciondias palabras de su marca, tome también en camasida las consecuenciasque conllevara
la eleccion de los tipos de palabraguiertes:

Palabras inventadaso “fantasiosas”. Son palabras sin ningan significado intrinsexoreal. Las palabras
inventadas tienen la ventaja de ser mas faciesproteger, dado que es mabable que se consideren
distintivas. La otra cara d& moneda es que a los consumidores rdadtara mas dificil recordarlas y que la
publicidad de sus productos exigird mas imagéraciSonejemplostipicos de ello Kodak Exxon

Marcas arbitrarias. Son palabras cuysignficado no guardarelacion con el productoque arnuncia.

Aunque estos tipos de marcas también son $adie proteger, es probable que requieran mumbspublicidad
con objeto de que los consumidores asocmentalmentda marca y el productoSeran ejemplos tipicos de ello
las marcas deomputadoragpple ySun.

Marcas sugerentesSon marcas que insindan uno o varios atribudek producto. El atractivale las marcas
sugerentes es que actian como una forma uldicidad. Sin embargo,entrafianel pequefioriesgo de que
algunos paises consideren que la marcadesmasiadodescriptiva y denieguensu registro. Un ejemplo de marca

sugerente serila crema solaCaoppertane.

Independientementeel tipo de marca que usted elija, es importanie eyite imitar marcas ya existentes. Es probajle
no le permitan registrar ni una marca que vdigeramete de la marca notoriamenteconocida o famosa de un

competidor, niuna que esté nodetreada.

REFERENCI

IPR-HelpdeskSitio web www.ipr-helpdesk.org Informacién basica y guias para descarganumerosos enlaces con otiosrtalessobre la Pl.
Comprendeina guia sobre marcas, en el enlace Signos Distinty abarcdos distintos tipos demarcas.
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23. ¢ Como registro mimar@s?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregafoumuario de solicitud de marcaebidamene cumplimentadoy
pagar las tasasorrespadientes.En el formulariofiguran:

Los datos desu enpresa;
Unailustracitn grafica de su marca (a veces se exigéoumato especifico);

Una descripcion déos productos y servicios y de la clase o clasessaylee pertenecerpara lasgue suempresa
desea obtener la protecciéon deriarca.

Hay que sefialar que algunas oficinas de marcasefpoiplo, las de los Estados Unidos y el Canagléigpenademéas que
se demuestre el uso de la marca, o biee se presente undedaradon donde sedejeconstancia de que la
empresa prevé usar la marca. Si desea inf@dmamas precisa sobre el tramitie solicitud, dirijase da oficina de
marcas queorespada

La oficina demarcas

El proceso de tramitacion de las oficinas darcas varia de un pais a otro pero eninésrgeneratscomprende
las siguientesetapes.

Examende forma La oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse quae cumple los requisitoe
formalidades de caracter administrativo, es degige se ha pagado la tasa de solicitud y gderelulario de solicitud esta
debidamenteellenaab.

Examende fonda En la mayoria de paises, la oficina de marcas tambkkamina la solicitud para verificar que cumple
todos los requisitos sustantivos, y que la ley agecas registradadd pais noexduye el registo del signo. En algunos
paises la oficina examina tambiénlasimarca esta en conflicto con marcagistradagn la clase o clases pertinentes.
Para los fines del registro de marcas layomia de paises aplicata Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas (o Clagiftra de Niza). Véase la pregurzd.

Publicacione impugnacion En muchos paises la marca se publica en Uetiha@ficial con objetodeconceder un
plazo a terceros para impugnar el registro. Ensopaises]a marca se publica sélo una vegue ha sido registrada,
existiendo posteriormente un plazo de tiempo pal&itar la invalidaciondd registio.

Registro Una vez que se ha decidido que no hay motivos ganegar la solicitud, se registra la marcsegntrega un
certificado de registro cuyo periodo de validedesiser de 1Gfios.

Renovacion La marca puede  serrenovada indefinidamente pagando las tasas de renovacion
correspadientes,pero si no se usa durante el periodo de tieragtablecido en Iegidacion nacional de marcas, el
registro puede invalidarse en relacion tatotalidad de los productos y servicios o con atguthe ellos.

La proteccion de una marca se obtiene a través degistracion o también solo por el uso. Sin egtdyase aconseja
registrar vuestra marca en la Oficina ItalianaR&entes y Marcas (UIBM), sea directamente ereda slel despacho en
Roma, o en una de las Camaras de Comercio existenteada provincia del territorio italiano. Laist@cion de la marca
ofrece una mayor proteccién, sobre todo en casmufiéicto con una marca idéntica o parecida.

El solicitante debera presentar una solicitud gatacclase en que se solicite la marca, debidansantplimentada, donde
figuren los datos de la empresa.
Ademas, debera constituir domicilio legal en lad2idi Autbnoma de Buenos Aires y abonar el arancetgpondiente.

REFERENCIAS

Guidelinesfor Trademark Examinatianintemationa Trademark Association. 1998. Pagimeb www.inta.org/downoads/iap tmexam1998.pd.
Directrices para las oficinas de registro de casrsobre los criterios de evaluacide macas.

Official Trademark Fee<£n IPR-Hepdesk. El documentquede descargarse de wipshdpdesk.org.
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El costo dda proteccién
Es importante tener en cuentapnesupuestar adecuadameltg costos asociados a la creacion yegisto de lamara.

La creacién de un logotipo o una palabra patiéizarlos como marca puede entrafiar cosy@s,que algunas
empresas contratan servicios externos |aarlo.

Realizar unabUsquedale marcas también puede ocasionar costos (végsedganta24).

El proceso de registro acarrea costos que vamdureion del numero de paises y de la categaoigdos productos
o las clases de marcas parala que sesolicita protecciéon. Laoficina nacional de marcas puede informarle mas
detalladamentesobre los costos asociados al registro de maerassupak, (véaseen el apéndicell una lista de
sitios web de las oficinas qgopiedadndustrial).

Las empresas que recurran a un agentemaeas para tramitar el registro incurrirdn gastosadicionales,
aunque probablemente ahorrardastante tiempo gsfuerzos.

En general, quien desee utilizar una marca elguwtilicen terceros puede solicitar el registro. Egrsama puede ser
una persona natural orjdica

La solicitud de registracion de una marca de enaptiene que ser redactada en el médulo C y depaséa cualquier

Céamara de Comercio. En alternativa, la solicitumirp ser enviada por correo a la Oficina ItaliaeaRhtentes y Marcas -
Division XllI - Calle Molise 19 - 00187 ROMA, pararta certificada con acuse de recibo o bien ftelematica (en tal

caso el depdsito puede ser ejecutado exclusivampenteuién se ha registrado previamente a trdekenlace en el sitio
Web: www.telemaco.infocamere.it.)

La solicitud debera contener:

e modulo C: 1 original y 4 copias;

 atestado de depésito de la Agencia de las Entra@astro Operativo de Pescara a realizarse sébme&2618000
por los importes relativos a las tasas, primer giégpé € 101,00 tasa de registracion comprensevarh clase; €
34,00 por cada clase adjunta,

« recibo del pago en cuenta postal de los derechsgatetaria a la Camara de Comercio donde seaedlieposito
(€ 40,00 o bien € 43,00, mas impuesto de €14,62);

 Carta de encargo, poder o declaracion de referahpader general, (eventual);

* Documento di prioridad (eventual);

e Acta de delegacion (eventual);

El examen de la solicitud de las registracionesrdgcas nacionales, depositadas en dicho modesserdlla en tres fases:
1. Recepcion: La oficina controla que la solicigseh conforme a las condiciones establecidas part.&48 CPI
(solicitante identificable) reproduccién de la naartsta de los productos y/o servicios;

2. Examen formal: La oficina verifica que la sitlid contenga cuanto es previsto por el art.136C#, contenido
de la solicitud.

3. Examen técnico: La oficina, reconocida la regdéad formal de la solicitud de registracion, paeeal examen
técnico, segln el art.170 CPI, para verificar quexistan impedimentos absolutos a la registracion.

Para que una marca sea registrada, debe cumplai@tas requisitos (véanse los articulos 7,8,92,(gpartado 1, letra a),
13, parrafo 1y el articulo 14, apartado 1, lejrad), del CPI; entre los principales:
. Sea representable graficamente;

« Tenga capacidad distintiva,

o No sea engafoso;
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« No sea contrario a la ley, el orden publico o @lasnas costumbres.

La solicitud de registracion por marca de empresgetque ser depositada en la Direccidon Naciondaeas del INPI,
por lo cual es necesario constituir domicilio eciledad de Buenos Aires.

La solicitud de registracion de una marca figuatidenominativa o mixta que incluye un logo o udifigo que no supera
los 6 cm de altura por 6 cm de ancho, comportagbme una tasa igual a $300. Por el logo o éicgréntre los 6 cm de
altura por 6 cm de ancho y un tercio de paginada es de $78, por el logo o el grafico de unadaeaiayor de un tercio
de pagina hasta dos tercios de pagina la tasa $65@e por el logo o el grafico de una medida malgdos tercios hasta
una pagina entera la tasa es de $233.

En caso de marca denominativa - que comprende etemgréaficos o colores especificos - tendra quessgegado un
ejemplar del elemento denominativo por el queddieita la registracion, mientras, en caso de manoda o figurativa -
gue comprende elementos tipograficos o imagenesdebera ser compilado el campo relativo al elemdahominativo,
pero tendran que ser alegadas cuatro copias diddaugh con las tipografias y/o figuras reivinditzes, con descripcion de
los productos o servicios que se solicita inclparé mayor informacién, dirigirse a I.N.P.l., Pa§ambon 717, Buenos Aires,
TEL 0800-222-INPI (4674), o bien via Internet wwwpi.gov.ar o via correo electronico: infomarcas@@ov.ar)

La solicitud puede ser presentada en la sede ddldMien, fuera de Buenos Aires, en las oficires @orreo Argentino u
otra oficina autorizada.

El proceso de tramitacion comprende las siguiestigsas:
a) Examen de forma: la Direccion de Marcas exaninaolicitud para asegurarse que cumple con losisikgs o
formalidades de caracter administrativo (es depie se ha abonado el arancel de la solicitud yejuermulario de

solicitud se ha compilado debidamente.

b) Publicacién: Se publica en el Boletin de Mamaisun dia. Dentro de los treinta dias corridogsféetuada la publicacién,
podran presentarse las oposiciones de terceregiatno solicitado.

c) Examen de fondo: La Direccion de Marcas tamledamina la solicitud para verificar que cumple ®dtws requisitos
sustantivos (por ejemplo, que la marca solicitamlpertenece a una categoria que, conforme a Igldein de marcas, no
puede registrarse, y que no esté en conflicto cemuarca ya existente).

d) Registro: Una vez que se ha decidido que novfwivos para denegar la solicitud, se
registra la marca y se entrega un certificado dgistre cuyo periodo de validez seréa de diez (10} afésde la concesion.
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24. ¢Como puedo averiguar existe la posibilidad de que la marca que he edoogstéen
conflicto con otras marcas registradas? ¢€aiha busqueda dmarcas?

Antes de presentar una solicitud de registrontgrca debe cerciorarse de que selénadoa cabo una busqueda
de marcaspara estar seguro de que la marca que pietidiaar, o una similar, no ha sidga registrada por otra
empresa para productos idénticos o similardesasuyos. Es aconsejable realisarablsquedade marcas no solo en
el propio pais sino también, si ello pssible, en paises potencialesle exportacion a fin de evitar problemas de
infraccion en una etapposterior.

Puede realizala busquedausted mismo o contratar los servicios de un agdatenarcas. En ambos castasbusquedsse
puede efectuar a través de la oficina nacional mdecas (ya sea gratuitamente pagando ua tasa) o previo pago,
corsultando una base de datos sobre marcas registradas. Seseaual métodoelegido,recuerde que esbusquedasolo
es preliminar. Quiza sedificil asegurarse de que la marca elegidaesbsimilar hasta el punto de genereonfusion’
con una marca ya existente cuyo registro sea ovdlite ahila utilidad de contar con la orientacion de w@mgente
especializado en marcas que dstdiliarizacd con los trAmites que exige la oficina de marca®ry la jurisprudencia en
eseambito.

Sin embargo, antes de recurrir a un ageot@viene averiguar si su oficina naciordg@ marcas(o una empresa
de bases de datos) cuenta con unae hies datos en linea y gratuita d®rcasregistradas que usted puede
utilizar para realizar por su cuenta ubpasquedareliminar. En el sito webela OMPI se dispone de una lista de
bases de datos sobre maras(http://arbiter.wipo.int/trademark/output.html).

Las marcas estdagrupadasn “clases” segimos productos o servicios que identifican (véasexplicacion del sistema
interraciona de clasificacion en _ www.wipo.int/classificationise/es/aboyt Por consiguiente es posible empezar a
familiarizarse de este modo con las 45 clasesthstidemarcas

Clases denarcas

La mayoria de los paises exigen que en ebflario de solicitud de marca se indiquetos productos o servicios, 0
ambos, para los que desea registrar la maregryparlos con arreglo a “clases”. Por clasesntienden las que incluye
el sistemade clasificacionde marcas que permiteamacerar ordenadanene informacion sobre marcas registradas
conforme alos diferentestipos de productos o servicios. Se facilita ladbisquedade informacioén en las bases de datos
sobre marcas. Es esencial registrar la marca exs tladclasesen las que se piensesata.

El sistema declasificacicn méas utizado es el Sistema d€lasficaadn Internacional de Productos y Servicios paea
Registro de Marcas (€lasficacion de Niza), que consta de 3fbases para productos y de ldaraservicbs.

Ejemplo

¢Como selasfican los productos? Tomemos un ejemplo. Si su empfabéacacuchillosy tenedores,deberasolicitar la
marca para los productosorrespondientea la dase8. Sin embargo, si desea comercialieap tipo de utensilios de
cocina (como recipientes, sartenes y ollas) comikana marca, deberd registtambiénla marca en relacion con los
productos de la clase 2Algunos paises exigen una solicitud aparte pasamla clase de producto, mientras que otros
permiten incluir varias clases en una sahcitud.

REFERENCI

Clasificacion Internacionable Productosy Serviciospara el Registrode las Marcas (Clasificaciérde Niza). OMPI. Paginaweb
www.wipo.int/classificatimshice/es/abuat/index.html.

Acuerdode Vienapor el que se Estableasa Clasificacion Internacionabe los Elementos Figurativate las Marcas

OMPI. Pagina web ww.wipoint/treaties/es/tassficationvienralindexhtml.

Trademark Searchesdnternational Trademark Association. Pagina wekw.inta.orglinfo/basics seaches html. Informacién sobresl por qué vy el
como dellevara caboblUsquedasle marcas.

Trademark SearchingGlenn A. Gundersen.Segunda edicion. International Trademark o8idion. US$ 79,95 (miembros da

INTA); US$ 105,95.International Trademark Association, 1133 Avenue of the AnzevjdNueva York, NY 10036, Estados Unidos. Tel.:

+1 212 768 9887. Faxt+1 212 768 1234. Hnal: customerservice@inta.ar@agina webwww.inta.org/pubs Recurso fiable sobréablisquedale
marcas.
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25. ¢Que necesito saber para poder utilizarmaaca?

Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antessae la marca en el mercado para comercializapsductoso servicios,
pero algunos paises no la registran oficialmengtahgue no se presenten pruebas de s@posejemplo, en los Estados
Unidos). Ademas, en la mayoria b casos, si una vez registrada, la marcassmasa durante undeterminado
periodo de tiempo (que suele oscilar entres ty cinco afios), podrésereliminada del registro de marcas. El
objetivo de ello es garantizar que el registro aehbicho cora intercion de utilizar realmente la marca en el mercado y
no simplemente para obstaculizar su utilizacionqtoos.

Simbolos denarcas

Muchas empresaattilizan signos como ®, TM, SM, MD (en francémarque déposg¢e o MR (en espaidl, marca
registradg o simbolos equivalentes junto a su marcdinade informar alos consumidores y da competencia de
que la palabra, logotipo u otro signo es unarcen Estos simbolos no son obligatoriogepmeralmenteio aportan
mayor proteccion juridica a la marca, pero pueden un medio convenientpara informar a los demas de que un signo
determinadces una marca, previniendo asi a posiblesinfractores y falsificadores. Los simbolos ® MIMR se usan
una vez que la marca ha sido registrada, miemjuas TM denota que udeterminadcsigno es una marca; SM se utiliza
a veces para las marcas stvido.

Utilizacién enla publicidad

Si su marca esta registrada como logotipo con un disefio o tipo de letra especifico, asegurdsequeseadutilizada
exactamenteonforme a como fue registrada. Es importante vjgide de cerca su utilizacion, yque la marca es un
eementovital de la imagen de los productos de su esgr Conviene ademas evitawutilizacion de la marca como
un verbo o sustantivo para impedir gos consumidores perciban farcacomo un términggenérico.

Una marca paramuchos productos

Dependendode cud seala estrategia de marca de su empresa, sera kbdeddir si usa la mismearcapara todos
sus productos, fortaleciendo asi el nombre dmdeca cada vez que se lance un nuevo prodoctdilizando una marca
diferente para caddinea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos peingjtie el nuevo producto se beneficie denlageny reputacion
dela marca. Sin embargo, si se precisa una imagemtdiatpara una nuevineade productcs, puede resultar ventajoso
crear otra marcaadaptadaespecificamente al nuevo producto que permiirna empresa dirigirse con mas facilidad a
un grupodeterminadade dientes (por ejemplo, nifios @dolescente). Muchas empresas optan por usar una marca nueva
corjuntamentecon una marcaxistere.

Sea cual sea la opcién elegida, @mformidad con su estrategia, debe asegurarse de qu@rka est registrada en
todas laglasesde productos o servicios, 0 ambos, a los quepkque.

El art.19 c.p.i precisa que puede conseguir uniatragion por marca de empresa quién la utilize preponga utilizarla,
en la fabricaciébn o comercio de productos o erréastpcion de servicios de la misma empresa o eapEs que tenga el
control o que hagan empleo de ella con su consemtim Pues, la solicitud de registro puede seartefela antes de haber
utilizado la marca.

En cambio, el art.24 c.p.i. prevee que, una vextregla, a pena de decadencia, la marca tieneoguer objeto de empleo
efectivo de parte de su titular, o con su conseatito, dentro de los cinco afios del registro.

La marca podra ser renovada al infinito por persodecenales a condicidon que - dentro de los cifios de la fecha de
caducidad de cada renovacion - haya sido utilipada caracterizar un producto y/o un servicio.

REFERENCIAS

International Trademark AssociatioRagina web wwiinta.org/info/fagsUhtml. Preguntas frecuentes sobre la utilizacién cardetmaras.
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Elementos basicos sobre los dibupos
modelos industriale

26. ¢Quéesun dibujo o modelo industrial? ¢Por geéimportante para mempresa?

Muchas empresas dedican tiempo y recursos conkldsra mejorar el disefio de sus productos, defin

Adaptarlos productosa grupos determinadode clientes Pequefamadificaconesdd disefiode un
producto (por ejemplo, un reloj) pueden hacee ea especialmentadecuado par determinadagdades,
culturas o grupos sociales. Las funciones basiddsreloj se mantienen,pero es probable que nifios y
adultos prefieran dibujos o modelos ndiferenes.

Crear un nuevo mercado “nicha”En un mercado competitivo, una empresa puddsarollar un
mercado nicho en beneficio propio introducienda disefio creativo para su producto doealiferencie de
los de la competencia. Esto puede ser vélidmtgdra articulos ordinariosomo candadostazas y platos,
como para articulos de pregimsidementeelevado como joyagompuadaaso automdiles.

Fortalecerlas marcas Los disefios creativos a menudo se combinan conaseegistradasdistintivas para
mejorar la marca o marcas de la empresa. Much@sesas han redefinido con éxio imagen de marca
centrando su atencion en el disefio deplosluctos.

En € lenguaje cotidiano un “dibujo moddo industrial’”, o disefio, se refiergeneralmentea la forma y
funcion generaes de un producto. Se dice que una butaca tienébuan disefioindudria” cuando resuta
comoda para sentarse y nos gusta el aspecto eue. tPor consiguiente disefiar un producto signifige las
empresas desarrollen los rasgos funcionaleséyi@st dd producto teniendo en cuenta tambiémesiones como
la comerciabilidad del producto 'y logostos de fabricacion, o la facilidade dtranspaote,
almacenamientagparacion eliminacion.

Sin embargo desde la perspectiva del deredkola PI, undisefio industrialo “dibujo o modelo
industrial” se refiere s6loa los aspectos estéticos a la apariencia exteriorde un produdo.
Dicho con otragpdabras, se refiere sola aspecto de una butaca. Si bien el dibujo o modeloun producto
puede tener rasgos técnicos o funcionales, dibujos o modelos industriales, como categadentro del
derecho de la PI, se refieren soélo al caracté@tiestde un productcacabadoy, por consiguiente, sodistintos de
todo aspecto técnico fanciond.

Los dibujos 0 modelos industriales tienen impari@nen una gran variedad de productos, t@mtnlucidos en

masa como trabajados individualmente: desusrumentos técnicos y médicos has&ojes, joyas y demas
articulos de lujo; desde productos domésticjuguetes, muebles y aparatos eléstritaga automoviles
y estructuras arquitectonicas; desde disefiofleektasta equipo de deporte. El diséfidustial se aplica también
a los envases gontenedorede productos.

En general, los disefios industriales estanstitoidos por rasgos tridimensionales como ftama de un
producto (denominados “moddos industriales”), por rasgos bidimensionales @oha ornamentaion,
dibujos y lineas o color (denominadosdibujos industriales”), o por una combinaciéde dos o masle
estos tipos deasgos.
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Caso de estudio: Barilla

Barilla es una empresa multinacional italiana @etar alimenticio, primer productor italiano y mialdde pasta, producida
por horno, primer productor italiano y tercero e, y en salsas listas para pasta, primer produieiano. La
distribucion de los productos Barilla también llegs paises norteamericanos.

Barilla la ha sido fundada en el 1877 en Parmdaearalle Vittorio Emanuele, por el sefior Pietrail® la empresa es
descendiente de una familia de panaderos comaatigumel produjo pan y pasta.

Ha sido con la llegada de los dos hermanos a Rigiianni Barilla , que la empresa parmese ha ddnama fase de gran
desarrollo, y en el 1952, ha sido suspendida ldymcion del pan para Gnicamente agruparse enlal pesta de sémola y
al huevo. En estos afios Barilla se ha transfoormagidamente de empresa de nivel regional a unaweé nacional,
gracias a las muchas inversiones sobre la pubtigidabre la calidad de los productos venta eniggexjuilibrados y a su
capacidad innovativa.

Barilla en el 1975 ha adquirido el control de lgiedad italiano Voiello y ha ampliado la misma procién a la de los
productos de horno, galletas, meriendas, con laadolino Blanco.

En los afios noventa la empresa emiliana ha encdmima proceso de internacionalizacién con la adzjais de varias
sociedades extranjeras del mismo sector como &garMisko (1991), la turca Filiz (1994), la suizad® (1999), las
mejicanas Yeminay Vista, y la alemana Kamps A@ROEN Italia ha adquirido en el (1992) la Pavesi.

Barilla ha depositado en fecha el 13 de abril d@520na solicitud de registro por el disefio indicasola figura 1,
habiendo por objeto la particular forma de una eocibn que contiene una de las variedades de pastlla producida,
(Le Castellang

La registracion del disefio ofrece a Barilla la pitisiad de reaccionar ante eventuales actos dsfi¢alcion, que en modo
particular, causen desvio de clientela por la icidtadel packaging de Barilla.

Figura 1 - Disefio comunitario No. 000323795-0003
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27. ¢Por que debo proteger mis dibujos 0 modlos

Hay varias razones de la importancia que tiene [gr@mpresas proteger sus dibujamiaddos.

El dibujo o moddo de un articulo es a menudo € factor que lo hace atractivo e interesantepaa los
consumidores, Y el atractivasual esla consideracion bésica en la decisib@ consumidor deescogerun producto
en lugar de otro. Esto esspecidmente cierto enlas categorias con una ampligama de productos que
desempenfaria misma funcion, como cepillos para el pelo, cuchillos y lamparas, también automoviles vy
computadorasHabida cuenta déa importancia comercial del disefio en éfito de un producto, protegerlo para
qgue la competencia no lo copie o imite deberia weelemend esencial de la estrategia de negocios de todo
disefiador dabricante.

Los buenos dibujos onoddlos industriales somactivos comercialegue pueden aumentael valor comercial
de una empresa Yy sus productos. Cuanto mas ®@xiga el disefio, mayor sera suovgbara la empresa. Como
sucede con todos los activos de una emprésg, queadministrarlos, vigilarlos y protegerloadecuadamente.

Los dibujos omoddos industriales tienen una influencia importarga lacomercializacioneficaz deuna gran

variedad de productos, porque ayudan a dd#nimagen de marca de la empredaradegerun disefio industrial
garantiza la exclusividad de su uso y es elemento basico en lastrategia de comercializacion de la
empresa.

Un dibujo o modelo protegido también podrieopprcionar una fuente adicional de recurg@za la empresa
porque los derechos de su utilizacion pueden cederse ericencia a otros, a cambiode un pago, o porque
puedevendersel dibujo o modeloregistado.

La registracion de un disefio industrial le otorgsuetitular el derecho a impedir la copia autorzadla imitacion del
disefio de parte de tercero. Eso incluye el derectmohibir que a un tercero la fabricacién, vernaportacion y
exportacién de cualquier articulo en que el didedy@ sido incorporado, o a cuyo ello se aplica.

Segun cuanto dispuesto del art. 41, inciso 3 mp.derechos otorgados por el modelo o disefiotradis se extienden a
cualquier disefio modelo o disefio que no produzda explotador informado una impresion generalréifice.

El art. 1 del Decreto Legislativo 6.673 del 9 destg de 1963 prevé que el autor de un modelo dGidigeustrial y el
derecho habiente tienen derecho a la titularidadlay explotaciéon econémica exclusiva del diseficluido el derecho a
cederlo y registrarlo.
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28. ¢Como protejo mis dibujos 0 modeioslustriale®

En la mayoria de paisesin dibujo o modelo industrial debe registrargara que esté protegid@or la ley sobre
dibujos 0 modelos industriales. Para registrardioujo o modelo industrial debe presentana solicitud en laoficina
nacional (o regional) de lapropiedad industriatlel pais (o region) dondguiere pedir proteccdn.

Cuando un dibujo o modelondustia esta protegido por el registro, se concedle titular derechosexclusivos
contra las copiaso imitacionesno autorizadasde terceros. Esto comprende el derectie impedir a toda otra
persona qudabrique, ofrezca, importe, exportevendacualquier articulo quéeveincorporado caplicado € dibujo
0 moddo. Las leyes y préacticasdd pais 0 region determinarel acance real de la protecciondd derecho registrado del
dibujo omodela

Proceso de registro

Para registrar un dibujo o modelo en su pais, debeguimormalmentdas siguientegtapas:

Rellenar elformulario de solicitud en swficina nacionalde la propiedad industrialvéaseen el apéndicell
una lista de sitios web déas oficinas de propiedadindustria donde usted puedeegistrar sus dibujos o modelos). Le
pedirdn que entregue tambid@ibujos y/o fotografiasdel dibujo o modeloen cuestion (seuden especificar
formates normalizads).

Alguncs paises pueden pedir también quessenteuna descripcidno declaracidn escritasobrela novedad
del dibujo o modelo industrial. La descripcién egb semormamente dd dibujo o modéo y no del articulo al que
se ha aplicado. Deberé&xgdicar de modo preciso wdecuadcoen quése diferencia de otros dibujos o modelos
semejantes y anteriores. Deberd incluir tambiédos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y
describir qué rasgos son los mas importantes. algunos paises ekaminadompuede pedir muestras fisicds
dibujo o modelo para apreciarlo mejompercibir sus texturas materiala.

Pagar lacorrespondientéasa de solicitud.

Usted puede decidir contratar a agentede la propiedad industrialque le ayudara presentaia solicitud y
a realizar los tramites de registro. En relacion etlo deberd también presentam documentoque certifique los
poderes de stepregn@ante.

Alguna dficinas registran el dibujo o modelo despuése dexaminar Unicamente ladormalidades
administrativas. Otras pueden compararlo cordibsjos 0 modelos existentes en el registro garaprobarla novedad,
originalidad o ambas cosas. Cada vez hay dfi@inasque aceptan conceder el registro sin comprabarovedadu
originalidad.

Cuando se ha registrado el dibujo o modelo, serilbe en el registro de dibujos o modelos pubiicaen el diario,
revista o boletiroficial de dibujos omodglos industriales y se entrega wertificadode registro dedibujo o modelo

En algunos paises o regiones quiza gesible pedir que saplacela publicacion encuyo caso senantendréecreto

el dibujo o modelo durante uteterminadoperiodo. Prevenir lgublicacidh durante un periodo de tiempo puede ser
preferible por motivogstraégias.
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El plazo de proteccién para un dibujo o modelo industegistrado varia de un pais a otro, perogeneral esde por
lo menosl0 afios y a menudo mas (por ejemplo 14 afios pasapdentes de dibujos modelos en los Estados
Unidos, y en la Union Europea 25 afios comghy al derecho sobre dibujasmodelos registrados en Gomundad.
En algunos paises los titulares tienen que w@nde protecciondel dibujo o modelo al cabo de unesgios.

En generd, puede pedird registrola persona que cred dibujo o moddo o, si esta persona trabajalgor contrato, su
empleador. El solicitante puede ser una persmatural (por ejemplo un disefiador) uaaentidad juridica (una
empresa). En ambos casos, la solicitud puedeersmcde modo directo o poonductode un agente. Si ustesblicita

e registro desded extranjero es posible que la oficina de pl@pedad industrial del pais a la que se solicita exija que
disponga de un agentiebidamente autorizado.

Dibujos o modeloso registrados

Debe prestarse una atencidon especial a la UBigopea, donde leyes recientes han hepbsibe ddtenerproteccién
limitada para dibujos anodéeos industiaes en beneficio de undibujo 0 modelono registradq durante tres afios desde
la fecha en que el dibujo o0 modelo se hizo publico en ladbrEuropea. Pardeneruna proteccibn mas larga y mas
sélida se precisa el registro. La proteccida dibujos o modelomo registrados tiene por objeto facilitar a las
empresas la@portunidadde poner a prueba sus productos en el mereades de dedicar esfuerzos y dinero a registrar
los dibujos 0 modelos, muchos de los cuales qnizdengan éxito en el mercado. También algundsijai omodéos
quizd secomercidicen solo durante un periodo muy corto, especialmente en la industdaladmoda, sin que se desee
registarlos.

Protegerlos dibujos o modelos mediants derechos de autor

Esta seccion esta dedicada principalmente altregie los dibujos omodeéos industrides, pero essmportante sefidar que,

en adguncs paises, puede haber medios alternativos degmo los disefios ddos productos. Segin sean las leyes
nacionales en concreto y el tipo de dibujo o disaina posibilidad alternativa esliy sobrelos derechosde autor.
Los derechos de autor dan en general dereetxolisivos sobreobrasliterarias o artisticas. Algunos dibujos o modelos
pueden considerarse en algunos paises obrastede arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellgsrdgeccion de
los derechos de autor, que seria opeion interesante para las PYME. Védagpregunta31l.

Protegerlos dibujos o modelos como maraagistradas

También sucede que en algunos paises si un dibujpoddo industia funciona en € mercado comaomarca puede
protegerse en calidad dmarca tridimensionalPodria darse este caso cuando se considerdadoena dd producto
0 su embalaje se ha convertido en un rasgo tistide los productos fabricados parempresa. Véase la pregur@a.

Competencialeslal

En muchos paises los dibujos o modelos industried¢dn protegidos por las leyes relativas ad@apetenca desleal. De
este modo un dibujo o disefio puede estategidp contra actos de copia servil y acjpepuedan causar confusion,
actos de imitacion, daprovechamientale la reputacion de una tercera padts. Sin embargo la proteccion cairedo
al concepto de competencia desleal es en gebastdnte mas débil y las infracciones son diffsles de demostrar.
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29. ¢Qué puede registrarse como dibujo 0 modelo tndi®

En general, para que un dibujo o modelo sea rafisttha de cumplir uno o méas de los siguienéeglisitosbasicos, segun
sea la leynagonal:

El dibujo o moddo es“nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevao Se hapuesto a disposicion
dd publico un dibujo omoddo idéntico antes déafecha de presentacion de la solicitdé registro.

El dibujo o modelo egsoriginal” . Se considera que un dibujo moddo es origina si ha sdo creado
independientementgor el disefiador y no es copia o imitacion de jobw modelosexstentes.

El dibujo o modelo tiene undindividualidad”. Se cumple este requisito si la impresigened de un dibujo o
modelo en un usuario informado difiere de la im@regyeneda en este usuario causadaor otro dibujo o modelo
anterior (que se ha dado a conoceptdlicg).

El dibujo o modelo que podia protegerse em gdroductos manufacturadogstaba relacionado anteson elementos
como la forma de un zapatod disefio de un pendiente o danamentaciérde una teteraSin embargo, en a@nundo
digital de hoy, el alcance de la proteccion asepia gradualmentg abarca masproductos vy tiposliferentesde dibujos
0 modelos. Ahora abarca elementos como los g@iectronicosde las computadorasreados por cédigos informaticos,
los caracteres tipograficos o Igsesentciones graficasde los monitores de lasomputadorasaparatos domésticos o
teléfonosmaviles.

¢ Quéno puede protegerse mediante derechos de dibujo o lmatbhustrial?

Los dibujos o0 modelos que estgeneralmentexcluidos del registro en muchos paises sositpgentes:

Los dibujos o modelos que naumpgden los requisitos denovedad,originalidad o individualidad (como se ha
explicadoya).
Los dibujos o modelos que se considerantadids exclusivamente por Muncidon técnicade un producto.
Estos rasgos técnicos fancionalesdel disefio pueden protegerse, segun sean lastedsticas de cada caso,
mediante otros derechos de PI (por ejempldenpes o modelosie utilidad, o puedenmantenerseomo secretos
comeciales.

Los dibujos omodéos que incorporansimboloso emblemas oficialegrotegidos (comda banderanaconal).
Los dibujos omoddos que se consideranontrariosal ordeno la moralidad publicos

Ademas, es importante sefialar que algunosegadscluyen las artesaniasde la proteccion de dibuj@ modelo,
porque la ley sobre dibujos o modelos indussiale estos paises exige que el producto al suaplica un dibujo o
modeo industrial sea uffarticuo de fabricacion” o un articulo reproducido panedosindudriales”

Segun estdlezca la legislacion naciond, puede haber mas limitaciones sobre lo quedgue no puederegistrarse
como dibujo o modelo. Eaconsejable consultar a un agente da propiedadindustiid o a la correspondienteficina
naciona de la propiedad industrial.

Disefostradicionales

Los disefios tradicionales y, de modo mas @&néas expresionesculturaes tradicionales (expresionedel folclore) a
menudo sonconsideradasor las leyes sobr®l como obras de “dominio publico” y npuedenprotegerse. Sin
embargo lasdapécionese interpretacionescontemporaneade disefios tradicionaldsechaspor personas pueden ser lo
bastante “originales” y “nuevas” para merekzmproteccion de dibujo onoddo industrial. Se han registrado en varios
paises dibujos oanoddos basados en la tradicion. La proteccion ldePl de adaptaciones contemporanedss disefios
tradicionales premia la creatividad yitenovacion.

Pueden constituir objeto de registro como disefio®gielos el aspecto entero del producto o de stsspajue resulte, en
particular, de las caracteristicas de las linea$pgicontornos, de los colores, de la forma, dstauctura superficial o bien
de los materiales del producto mismo o bien dedsur®, a condicidon que sean nuevos y tengan caiadigidual, art. 31
inciso 1. c.p.i).

Por producto se entiende cualquier objeto industriartesanal, incluidos ademas los miembros geeeti que ser

ensamblados para formar un producto complejo, holsatajes, las presentaciones, los simbolos grafidos caracteres
topogréaficos, excluidos, los programas por ordenéatb. 31 inc 2 c.p.i.).
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A los fines de ser protegido, el disefio tiene qrensievo. Un disefio es considerado nuevo si, eclaafdel depdsito de la
solicitud de registracion, ningun disefio idéntieosido divulgado anteriormente a la fecha de ptasgm de la solicitud
de regqistro, art. 32 c.p.i).

El art. 3 del Decreto Legislativo 6.673 del 9 destg de 1963 prevé que la forma o el aspecto externamental de un
producto industrial puede ser registrado como nmwdelisefio industrial.

El art 6 del Decreto Legislativo6.673 prevé, ademas no sera concedida la tutela prevista en rmaterdisefio a aquellos
disefios industriales que:

(a) hayan sido publicados en Argentina o en elaejro en fecha anterior a aquel de la solicitudedgstracion, con la
excepcion de aquellos casos en que el disefio sti@ubaya sido exhibido en exhibiciones o fer@asdas en Argentina o
al extranjero en los seis meses anteriores a e fee solicitud;

(b) estén dotados con una forma o aspecto ex@gumno es nueva o diferente de aquellos de modstesiores;

(c) tengan una forma necesaria por el funcionamiéat producto en el que el disefio es incorporado.
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30. ¢Qué importancia tiene mantener confidenekldibujo 0 modeloantes desu registro?

Si usted desea proteger su disefio industriatiante un sistema de registro assolutamente esdatmantener

confidencial € disefio. Esto se explica porqu requisito basico parda protecciondd disefio esque sea “nuevo”. Si
usted muestra su disefio creativo a otras perse@sagcomendableoncertar unacuera por escrito estipulando que el
disefio es confidencial. Un disefio que se ha revejadal publico, poejemploanuné¢andolo en el catalogo o folleto de
su empresa, ya no puede considerarse “nueSe”’.convierteen parte del dominio publico y no puede protegersap a
ser que la ley aplicable estipule un “plazo de igfac

El “plazo de gracia”

En algunos paises, la legislacion permite paraeghbtro unplazo de gracia de seis meses a un afio desddaomento

en que el disefio se ha hegbdbico, revelado o publicado. Esta concesion adicable cuando los articulos con el disefio

se venden 0 se muestran en exposiciones conesraaferias, o cuando se publieaun catalogofolleto, anuncio, etc.
antes de presentafa solicitud. Durante este plazo, se puede comezeialel disefio sin que pierda su caracter de
“novedad”y se puede todavia solicitar el registro. Sin &mb, estano es valido en todos los paises y, ademas, es una
concesion limitada en el tiempo por lo quereeomendable como principio general, mantener el disefimfidencial
hasta que se solicite la protecciéon de dibajonodelo. Ademas, no se dispone de dereakasusives de dibujo o
modeo durante € plazo de gracia.Sin embargo, el disefio puede protegerse con areedis leyes sobre derechos de
autor o competencialesleal segin sean las disposiciones|aglegislacionesaciondespertinentes (véase la pregurga).

Presentaciordel disefio eruna exposicion o feria antes de protegerl

Con arredo a la ley sobre dibujos o modelos de los paiseslelono existe plazo de gracia, es probaflee en € caso
de exposiciones ¥erias haya una excepcion especial que permita a losaiores presentasusdisefios en una
“exposicion internacional certificada” (lo que losnvierte en publicos) hasta seis meartesde solicitar la proteccion de
dibujo o modelo, sin que el dibujo o modelo péesh caracter denovedad” u“originalidad”. Sin embargo, puede ser
arriesgado hacerlo, porque pocas exposicionaserii la categoriae “exposiciones certificadamternacisnadmente”. Por
lo tanto esrecomendablgresentar la solicitud anteteexponer los dibujos o modelos en una exposicideria.
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Elementos basicos soldnps derechosle
autory derechos conexos

31. ¢Quéesel derecho de autor? ¢Qué tipos de obras estdtegptas por loslerechos de
autor?

El derecho de autor éa disposicion legislativa que concede a autorestas y otros creadoreka prateccion de
sus creacionesliterarias y artisticas, llamadasgeneralmente “obras”. Las obras que pueden recilair
proteccion de los derechos de autor son todas,eaergl, creaciones originales intelectuales. Eptértegdas con
independencia de sucdidad y abarcanincluso las guiaspuramentetécnicas dos dibujos deingenieria. Las leyes
sobre derechos de autor mpooporcionanuna lista exhaustiva de los tipos de obras gsgnprotegidas por
los derechos de autor, pero casi todas lassleyacionales estipularia proteccion de las siguientes
producciones:

Obrasliterarias
Obrasmusiales;
Obrasdearte;

Mapas ydibujos técnic;
Obras fotogréficas;
Pelculas;
Programasnformaticcs;
Productosde multimedios.

Por consiguiente, todos los ingenieros pdeogramacion, creadores de sitios web, empresauiltimedios,
agencias depubicidad, emisoras de radio, editoriales y canales dkevision crean o difunden denodb
constante obras protegidas pos derechos de autor y deberian entendaramentequé tipo deproteccion existe
para las obras a fin deexplotalas adecuadamenteAdemas, las empresas cuya dedicacion bascasta
directamente relacionada con la creacion o difusion de obras protegidoor los derechos daubr deberian
saber en qué consis& sistema delos derechos de autor, porquel sitio web dela empresa, sus anuncios,
folletos, manuales de instruccion y otro mateestan protegidogeneralmentgor los derechode autor. También
es preciso que las empresas actien con caudtlatilizar obras protegidas por otrospmo programas
informaicos.

Es importantesef#ar que la ley sobre derechos de autor protege Unicameat®rina de expresion ddeas,no las
ideas en si. La creatividad protegida por la ldyesalerechos de autor es la creatividad en laiélegcdisposicion
de palabras, notas musicales, colores, codigarnviftico, etc. Por consiguiente, la idedaramabasica de dos
novelas romanticas puede ser muy semejapggo el modo concreto en que tiemaevoluciona y las
palabras precisastilizadas para describirla son lo que hace que cada lamosea original desde la perspectiva de
la ley sobre derechos dauior.

En Italia, el derecho de autor/conexos es regutadda Ley 22 de abril 1941 n.633 y siguientes ricagtiones, de
ahora adelante también Ley sobre el Derecho derAubgen |.a.).

El art. 1 .a. establece, en efecto, que son pidsga los sentidos de esta ley las obras del ottelde caracter
creativo que pertenecen a la literatura, a la majsiclas artes figurativas, a la arquitectura,eakro y a la
cinematografia, cualquiera sea el modo o la forreaegpresion. Ademas son protegidos los programas po
ordenador como obras literarias a los sentidos @@hvencién de Berna sobre la proteccion de lessdlverarias y
artisticas ratificada con la ley el 20 de juniol®¥8 n. 399, ademas de los bancos de datos qua plarccion o la
disposicion del material constituyen una creacieléctual del autor.

En Argentina se sanciono a nivel constituciongbdateccion concedida por el derecho de autor. €l1ar de la
Constitucién Nacional establece que cualquier raatotitular de la misma obra de intelecto por émmino
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establecido por la ley.

La ley de referencia en materia de derecho de /detechos conexos es la 11.723 del 1933 y sig@iente
modificaciones.

El art. 2 l.a. precisa que, en particular, quesamprendidas en la proteccion:

1) las obras literarias, dramaticas, cientificadactica, religiosas, en forma escrita y oral.

2) las obras y las composiciones musicales, com @alabras, las obras dramético-musicales y lamaianes

musicales constituyentes de por si una obra ofigina

3) las obras coreograficas y pantomimicas, fijgbasescrito o de otro modo;

4) las obras de la escultura, de la pintura, del del dibujo, de la incisién y de las artes figiwes similares,
incluida la escenografia,;

5) los dibujos y las obras de la arquitectura;

6) las obras del arte cinematografico, mudo o smreiempre que no se trate de simple documemtac@iegida a
los sentidos de las normas del Cap V del Titulo II;

7) las obras fotograficas y aquellas expresaspcocedimiento analogo a aquel de la fotografia piengue no se
trate de simple fotografia protegida a los sent@tkas normas del Cap V del Titulo I1;

8) los programas por ordenador, en cualquiera doexpresa con tal que originales, resulten de éactdn

intelectual del autor. Quedan excluidos por laléutencedida por la presente ley, las ideas yfliogipios que estan
a la base de cualquier elemento de un programlajdos aquellos a la base de sus interfaces. Elinérprograma
también comprende el material preparatorio potaigamiento del programa mismo.

9) los bancos de datos de que al segundo incisartdelilo 1, entendidas como colecciones de odetsyminados u
otros elementos independientes sisteméaticamentet@imamente dispuestos e individualmente accesibleavés
de medios electronicos 0 en otro modo. La tuteldodebancos de datos no se extiende a su contgniiza

pendientes derechos existentes sobre tal contenido;

10) las obras del dibujo industrial que presentepat si caracter creativo y valor artistico.

Textualmente el articulo 1 de la Ley sobre el Deoede autor recita que, a los sentidos y por leste$ de la
presente ley, las obras cientificas, literariastisticas comprenden los programas por ordenadorcds de datos;
obras draméticas; composiciones musicales; amededramaticas, las obras cinematograficas, coééiogs y

pantomimicas; los dibujos; las obras figurativéss obras de escultura; las obras arquitectdnit@s modelos;
las obras de arte o cientificas sobrepuestas atmiono a la industria; calcos; papeles y mapphsticos,

fotografias; fonogramas; ademas de cualquierymmdn cientifica, literaria, artistica o didacticarescindiendo
del modo en que sea reproducida. La tutela detHera autor se extiende a la expresiéon de ideasegimientos,
métodos operativos y conceptos matematicos pelasrideas, procedimientos, métodos y conceptos en s

REFERENCIAS

Guia sobrelos Derechosde Autor. IPR-Helpdesk El documentopuede descargarse de www.ipr-helpdesk.orgkplica qué esun
derecho de autor, qué puede o no puede considederecho de autor, los derechos concediduisay cuestionesonexas.

Guia sobrelos Derechosde Autor e Internet. IPR-Helpdesk El documentopuede descargarse de www.ipr-helpdesk.oBpntiene
informacion sobre aspectos practicos de los desed®oautor aplicados a Internet y la utilizaciénatbras con derecho @eibor.

Your Softwareand How to Protectit: a guide for small businesn how to protect the softwayeu havedevdoped.
Comisién Eurgpea.

El documentquede descargarse dp:fftp.cordislu/pubiinnovation-smes/das/brochureipr_software_protectian_en.pdf.

A Practical Guide on Copyright Clearancefor New Media Producers.Departmenbf Canadan Heritage yla Interactive
Producers  Association ofcanada.Pagina web www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/pubsl/ic-ci/pubs/copymiiine. Instrumento  cuyo objetivo
primario son los productores que trabajan lanmedios informativos; es util también para cuaguiersona interesada enpladuccion y
exfdotaciénde productos de los medio¥ormaivos.

Ladas & Parry Guide to Statutory Protectiofor Computer Softwaren the United StateslLadas & Parry. Paginaweb
www.ladas.com/Patents/@Gmputer/Computer.U.html. Incluye cuestiones sobrela proteccion de los derechos de autor pdos
programasinformatcos.

Information SheetsAustralian Copyright Council. Pagina wetww.copyright.org.au/page3.htnfelementos bésicos sobtes derechosde
autor y su aplicacién eAustralia.
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32. ¢Qué derechos tiendasempresas qusededicana interpretar, emitir yproducir
grabacionesnusicales?

Durante los ultimos 50 afios se ha desarrolladipidamenteuna nueva esfera de derechos relacionadoa los
derechos de autor. Estdsmados “derechos conexos’jue han crecidoarededa de las obras protegidas por
derechos de autor ofrecen derechos semejantbgnsa menudo mdamitados y de duracion méas brevepara:

Artistas ejecutanteEomo actores y misicos) sasinterpretciones;

Productoregle grabacionesde sonido(por ejemplo, grabaciones en casetes ylisms compactos)
en suggrabacones;

Organizacionesle radiodifusionen sus programas de radidglevision.

Los “derechos conexos” difieren de los “derechde autor” en que sus titulares se considerarermedarios en la
produccion, grabacion o difusion de obras. Laciéla con los derechos de autor consiste en quérdagategorias de
derechos conexos son elementos auxiliareseleproceso de creacion vy difusidntelectual porque ayudan a los
autores a comunicar sus obras al publico. Un raGsiterpreta una obra musicafrita por un compositor; un actor
interpreta  un papé en una obra teatral escrita por un autoatrdk los productores de fonogramas — 0 mas
corrientemente’la industria del disco” — graban y producen canes y musicas escritas por autores Yy congues)
interpretadas por masicos y cantadas pdérpretes; las organizaciones maliodifusion emiten obras y grabaciones
en susemisoras.

Si el negocio de su empresa se basa en algunatake &ctividades, o si usted es un usuario cogridaestos servicios,
debe entender que hay derechos importantes| daePno pueden utilizarse sin la autorizacidel titular. Esto requiere
siempre el pago de tasas o de wemuneraciompara obtener gdermiso.

Como sucede cotos derechos de autolps derechos conexos splicansin tener queedizar ningun trdmite como, por
ejemplo, el registro, el deposito o poner un aesaunfonogama

Incluso asi, esecomendabl@oner un aviso en uibnagramacon los siguientes tredementos:

Una letra Prodeadapor un circulo;
Elnombre del titular de los derechos exclusivos; y
El afio de primerguHicacion dd fonagrama.

REFERENCIAS
International Federatiorof the Phonographic Industry (IFPIBitio web wwwifpi.org. Recursos Utiles, enlacepublicadones, nuevos temas e
informacién sobre derechoselacionadosconlaPl, infracdonesy observancia elaindustria delos discos.

Estudio sobre la Proteccion Nacionalde las Interpretacionesy Ejecuciones Audiovisuale®DMPI. 2003. Péagina web
www.wipoint/document/esimeetngs/2003/avp_im/pdf/avp_im_03 2.glf. Expone los elementos principales de la proteccion ke interpretaciones
audiovisuales fijas.

Proteccionde los Organismosle Radiodifusion OMPI. 2002.

Pagina web www.ipo.infdoaument/es/meengs/2002/scr/pdf/sca7_8.pd. Informacién técnica dentecedentesobre laevdudén dd sector dela
radiodifusion desde laaprobacion del Convencién de Roma en 196dcance y actividades de las organizacionee radiodifusionrelacionadas
con la transmisiéon de programas; objeto y alcateestaorganizaones.

Confederacion Internacionatle Sociedadesde Autores y Compositores (CISAC)Sitio web www.cisac.org Base de conocimientos
sobre lapropiedad intelectual y el negocio de la administracién colectiva deedeos para los miembros deQESAC. La CISAC agrupa 199 sociedades
de autores de 10@ases.

Tratado de la OMPI sobre Derechode Autor (WCT)y Tratado de la OMPI sobre Interpretacione® Ejecuciones y Fonogramas
(WPPT).OMPI. Pagina web www.wipint/copyright/es/activities/wct_wppt/pdfiwct wppt.pd. Informacién sobrdas disposiciones de estos tratados y su
estado.
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33. ¢ Cbmo protejo mis obras? ¢Qué derechos da el dedecutor?

Al contrario de los deméas derechos de PI queispre registro, los derechos de autor en isihos no dependede
tramites oficiales. Una obra creada se considemategida por el derecho de autor fmorto existe. Con arreglo a los
convenios internacionales (@ecial € Convenio de Berna para la Proteccide las Obras Literarias y Artisticas) las
obras literarias y artisticas estan protegidas nsiguna formalidad en los paises que son parteestos convenios. Por
consiguiente, no hay un sisterimaemaciorsl para solicitar la proteccion de los derechos de autor entre distpddes.

Sin embargo, muchos paises tienen una oficeweona de derechos de autor agunas leyes nacionales permiten el
registro de obras con el fin, p@jempo, de identificar y distinguir titulos de obras. Blgunos paises, el registro
puede servir también como pruel@mima facie ante un ftribunal en relaciérton controversias surgidas sobre los
derechos dewuta.

Derechosexclusivos

Los creadores originalesle obras protegidas pa derecho de autor detentad derecho exclusivale utilizar o
autorizar a terceros a qugilicen la obra en condiciones convenidas de comin rdeueEl creado de una obra puede
prohibir uauorizar:

Sureproduccidrbajo distintas formas, tales como la publicaciopriesa ya graba@n saora;
Su distribucidn inicia al publico mediante la venta y otras dfarencias de titularida@n copastargibles;

El alquiler de sus copias al publico (para programas infocogity fonogramas, y tambiéparaobras
audovisuales);

Suinterpretaciono ejecucion publicgpor ejemplo, en una obra de teatronusical;

Sugrabacion por gemplo, en discos compactos, casetes o cidegideq

Sutransmision por radio, cable satélite;

Su traducciéna otros idiomas, o sadaptacion como end caso de unanovela adaptadgpara un guion.

Muchas obras creativas protegidas por el deredeoautor requieren una gran distribucion, cdoaamdn e inversion
financiem para ser dinlgadas (por ejemplo, las publicaciones, las graba®so sonoras vy las peliculas); por
consiguiente, los creadores suelgenderlos derechossobre sus obras a particularesempresas mas capaces de
comercializar sus obras, por el pago de un impd&stos importes sueletlepenedr del uso real que se haga de las obras y
por ello sedenominarregalias.

REFERENCIAS

Portal de laOMPI sobre Derechode Autory Derechos ConexoS©MPI.
Pagina web ww.wipoint/copyright/es/hdex.html. Informacién y enlaces, incluidas pregunfescuentesobrelos derechos dauor.

La Protecciéondel Derechode Autor: Una Oportunidadpara Aprovecharla Creatividad Literariay Artistica. OMPI. 2003.Péagina web
www.wipo.int/sme/es/decumens/wipo_magazine/l01_2003pdf. Breve informadén de antecedentesobre los derechosle autor y las industrias de los
derechos de autor. Expone también lo que lgsemas necesitan saber para asegurarse de gtiizéaion de las obras protegidasrrespondeon las
leyes sobre derechos detor.

Fundamentoslel Derechode Autor (Copyright)Oficinade Derecho de Autor de los EstadOsidos.
Pagina web_wwweopyright.gov/circs/ércl-espanahtml. Vision general sobre los derechos de autorirsegse aplican en IdSstads Unidos. Expone
lo que puede protegerse, el alcance y duradiéna proteccion)a transferencia de derechos de autor, el regikistramitesetc.

63



Estosderechos patrimonialeenen una duracion de generalmente 50 afies l&r muertedd autor. En muchos
paises, las legislaciones nacionafgaron plazos mas largos. Este plazo de proteccion pertaittoa los creadores como
a sus herederos sacar provechinandero de la obra durante un periodo dgempo razonable. La proteccion por
derecho de autor tambiéncluye derechos moralesjue equivalen al derecho de reivindicar la autoria de una obra, y
al derecho de oponerse a modificaciones de $aneniquepuederatentar contra la reputacion detador.

El creador, o el titular del derechode autor de una obra, puedéacervaler sus derechosmedante recursos
administrativos y en los tribunales, por ejemplirdenandcel registro de un establecimienfparademostrar que en él
se produce o0 almacena materarfeccionado de manera licita, es decifpirateado’, relacionado con Ila obra
protegida. El titular del derecho de autor puedbtener mandamientogudiciales para detener tales actividades vy
solicitar una indemnizacion por pérdida detribucion financiera y recaocimiento.

Caso estudio: Compariia Argentina de Granos — sistensoftware blackberry para las empresas agricolas.

La Compaifiia Argentina de Granos, CAGSA, quiso naejms tiempos de entrega de los mismos productaigmtos de
trigo, permitiéndoles comunicarse mas comodametdasgr acceso a informaciones relativas a la dtieu

BlackBerry® smartphone, dotados de aplicacionei®yogix Mueble Solutions SmartTasks, ha sido gatde a 4.000
agro productores para permitirles conectarse ceist@ma ERP de CAGSA y organizar la adquisiciopattidas de trigo,
monitorear envios, controlar su contabilidad y@tr suministros.

La solucién BlackBerry solution ha sido aceptadalps productores, porque les permitié estar eriado entre de ellos.
Encontrandose en sitios apartados, el empleo demmae BlackBerry represent6 una ventaja notable.

REFERENCIAS

Guia sobrelos Derechosde Autor. IPR-Helpdesk El documentopuede descargarse de wwipr-hepdeskorg/l. Se ocupa dea definicion de
derechos de autor, lo que puede o no puedsidavarse derecho de autor, los derechos diblose y otrascuesiones conexas.

Information SheetsConsejo Australiano del Derecho de Autor. Pagiveeb www.copyright.org.au/page3.htniElementos bésicode los derechos de
autor segun se aplican dwstralia.
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34. ¢Quéesla gestion colectiva de los derechos de autor gales conexds

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipostiizacion, resulta practicamente imposibledleacalo una gestion
individual de los derechos. Los autores no tiengosibilidad de controlar todos los usos quse hacen de sus obras y, por
ejempo, no pueden ponerse en contacto con todas y cadade las emisoraderadio o detelevisOn para negociar
las autorizaciones necesarias para la utilizadilen sus obras Yaremuneraciémue lescorrespondePor otrolado,
tampoco edactible que los organismos deadiodfusion soliciten permisos especificos de cada autéa hora de utilizar
una obra protegida por derecho algtor.Cada afio, una cadena de televisifonde un promedio de 60.000 obras
musicales; en teoria, habriaqueponerse en contacto con cada unolagetitulares de derechos sobre esas obras para
solicitar la debda autorizacion. Es evidente la imposibilidad matede gestionar esas actividades de fornahvidual,
tanto para € titular de derechos como par& usuario; de ahi la necesidad de creaganizacionesde gestion
colectivacuyo cometido es, entre otros, el de ocuparsdosi@roblemas que se plantean entre usuariosulgrés de
derechos en esas esfefandamentales.

Por gestion colectiva se entiendkejercicio del derecho de autorlgs derechos conexos por intermedie organizaciones
gue actian enepresentaciode los titulares de derechos, en defensa déenteress.

¢ Cudles sotos tipos mas corrientes de derechosl&gestion colectia?

Por lo general, las organizaciones de gestion teéese ocupan de los siguientisrecios:

El derecho de representacién vy ejecucion paib{la musica que se interpreta y ejecatadiscdecas restaurantes,
y otroslugarespublicos);

El derecho de radiodifusion (interpretaciones exwgiones en directo y grabadas por radieleyision);

Los derechos de reproduccion mecéanica stdmebras musicales (la reproduccion de obeasdisco compacto,
cintas, discos, casetes, minidiscos u otras foeagabacdn);

Los derechos de representacion y ejecucion selsredras draméticas (obrdeteato);
El derecho de reproduccion reprogréfica sobreleasliterariasy musiales (fotocqpiado);

Los derechos conexos (los derechos |late artistas intérpretes o ejecutantesloy productores de
fonggramasa obtenerremuneracioémor la radiodifusiéon o la comunicacion de fonogaanalpublico).

¢ Coémo funcionda gestiéncolectiva?

En funcién de la categoria de obras de que se trate idmuBteratura, obras dramaticas, produccionde
“multimedios”, etc.) existen distintos tipos de amggaciones de gestidon colectiva o de gruplependientesle esas
organizaciones, a cada uno lde cuaes incumbira gestionael derechodd que serate.

Las organizacionesie gestion colectivdtradicionales”, que actlan eepreseracion de sus neémbras, negocian las
tarifas y las condiciones de ligacion con los usuarios, otorgaticenciasy autorizaciones deso, y recaudany distribuyen
las regalias. El titular del derecho no parécigirectamente en ninguna deadareas.

REFERENCIAS

Gestion Colectivdel Derechode Autory los Derechos Conexo®MPI.

Pagina web_ wwwvipo.int/about-ipés/mllective_mngt.htnd. Contiene enlaces a informacién sobre deseclde autor y lagesion colectiva, su
utilidad y su aplicacién en las distintasferas.

Confederaciéon Internacionatle Sociedadesde Autores y Compositores (CISAC)Sitio web www.cisac.org Base de conocimientos
sobre lapropiedadntelectual y el negocio dda administraciéncolectiva de derechos parbbs miembros dda CISAC. La CISAC agrupa 199 sociedades
de 103paises.
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Los centrosde gestionde derechos (“clearance centers”ptorgan a los usuarios licencias fmcién de las
condiciones de utilizacion de las obras yd&Egisulas de remureracion fijadas por cadamiembro individual dd Centro
gue sea titular de derechos (por ejemplo, enrapoade la reprografia, los autorele obras escritas como libros, revistas
y publicaciones periddicas). En ese sentidoCentro viene a ser uagené del titular de derechos a quién incumbe
directamente la estipulacion de las condiciopesa el uso deusobras.

Los “sistemas centralizadoso de ventanilla Unicd, son wuna especie decodicion de distings
organizaciones de gestion colectiva quarecen servicios centralizados y facilitata rapida obtencion de
autorizaciones. Esas organizaciones estgamandoterreno a medida queaumenta el nimero de producciones
de “multimedios” (producciones que implicararios tipos de obrasjncluido e uso deprogramas deomputadora)
para las que se necesitan muchasoizaciaes.
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35. ¢Como puedo entender mejositema de derechos de automigais?

Si su empresa trabaja directamente conlléamadhs industrias de los derechos de autor, por ejengpéamlo,

editando, grabando distribuyendo o vendiendo obras protegidas paechos de autor o derech@®nexc,

deberd asegurarse de que conoce sus dsreghde que adopta medidesdecuadaspara ejercerls,

concederlos en licencia gpicatos. Pero aunque no trabaje directamente con lassinds de loslerechosle
autor, su empresa puede en ocasiones producinadgobras protegidas por derechos de autlargchossonexos.
Las publicaciones de empresas, fladketos, sitios web, los anuncios en la televisién opesiddcos, o los videos
de comercidizacion es probable que estén todos protegidos paregidacion sobre derechosleauta.

En todo caso, si usted cree que su empresacré@ado obras protegidas por derechos de aotderetos

conexos, y si desea aprovechar al maxirhoreadimiento de estas obras, seria prudenige pidiera

asesoramientale su oficina nacional de derechos de autor ormdahogadode derechos de autor. Figuran
continuacion algunas des preguntas que usted puede formularse paoanprendermejor el sistema de los
derechos de autor de pak.

¢Existeun registro de derechosde autor? En gened, la proteccion delos derechos de autoes
automatica y nodependede un registro. Sin embargo, en algunos paibey, un registro de derechade
autor y serianteligenteregistrar su obra en el registro porque le ayadamucho si surgen controversiappr
ejemplo, sobre lpropiedadie laobra.

&Quiénes el titular de los derechos?El titular delos derechos de autor generalmenteel creador o
autor origina de la obra. Sin embargo, hay algunas excepcianesta norma. En algunos paiseca®sideraque
los derechos econdmicos sobre una obra con derede autorcorresponden inicialmental empleado o
productor, mientras que en otros se considerasqasignan o transfierem empleador o productor. Pofo tanto,
seriarecomendablestudiarlas reglamentaciones pecificas de su pais y, en caso necesafi@/uir en su contrato
de empleo un textadecuadaue aclardatransferencia delerechos.

¢Cualesson mis derechos?Los derechos exclusivascordadosa autores titulares con arreglo a la
legidacion naciona sobre derechos de autor pueden variar depais a otro. Sin embargo, Idsredos
exclusivos abarcangeneralmentesl derecho de reproduccién (derecho a hamias), € derecho ala
interpretacién publica, el derecho de emisionl ylerecho deadaptaddn. Ademas, un ndmero crecientke
paises conceden a los titulares derechos redativda distribucién de sus obras por Internda yprotecaion
contra la €ugon de las medidas tecnologicas de proteccion. Por coreige, convendria estudiagué
derechos prevé slegidacion naciond sobre derechos de autor a fin de que su emppesala aprovectar
plenamente |a proteccion déos derechos de autor y derechasnexos.

¢ COmo consigo proteccion internacior@dra mis obras? Si € pais de donde usted es nacioral
residente ha ratificado los convenios interaaies en materia de derechos de autor gckes conexos
administrados pofta OMPI, como el Convenio de Berna, o si es miemlt® la Organizacion Mundialel
Comercio y ha cumplido sus obligaciones entudlirdel Acuerdo sobre los ADPIC, su obra atiga la
proteccion de los derechos de autor disfrutarardeegcion automatica en un gran nimero de pafsasde
150). Si éste no es el caso, puede habervitodacuerdos reciprocos entre su pais y algtin paisque
prevea derechosemejantes.

REFERENCIAS

Direcciones de Internet de Oficinas de Derechos de Autor. OMPI. Pagina web_ wwwipo.int/news/es/lnks/cr wehhtm.
Direcciones de los sitios web de&ministracionesiacionales de derechos de autor que dan acceso a las lebpes derechos de autale
distintospaises.

Guide on Employees Creations IPR-Helpdesk.El documentopuede descargarse de www.ipr-helpddsdjo el epigrafe“Copyright”. Una
vision gerera de la situacion de los derechos mlepiedad intelectua de creaciones de varios tipos hechas gropgealosy de la manera de
transferirlos derechos a uempleado, y un empleadorcon especial dedicaciéon a las directivas déHa

A Guide to Digital Rights ManagemenDepartmenbf Communications, Information Techndogy and the ArtgDCITA) y la
Australian Interactive Multimedia Indwstry Association (AIMIA). Pagina web_ wwwcita.gov.awrm/index.html. Gestion digital de los
derechos, cuestiones juridicas conexas y estultiocsasos, con instrumentos practicos y plantilaseferercia.
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¢Como debo conceder licencids mis obras?Si usted desea conceder larercia su obra ausuaros como
emisoras, edtoriales o incluso establecimientos de esparcimiento deudquier tipo, desde baredasta clubes de
noche, puede ser una buena opcion iagresn una sociedad de gestidon colecthasorganizaciones de
gestion colectiva vigilana utlizacion de las obras en nombre de los creadorese gncargan de negociar
licencias y de cobrar los derechos. Son mooyrientes en la esfera de labrasmusicales y literarias, donde
puede haber un gran nimero de usuarios de laanibra y donde serddficil que el titular de los derechos log
usuarios pudiesen pedir autorizacion para cada pescseparadoy vigilar el cumplimiento. Cuando no existen
sociedades de gestion colectiva, hay que negawiaridualmente con el futuro titular de li@encialos respectivos
acuerdos. Puede ser Util pedisesoramient@specializadoparaobtener condiciones ventajosas ks contratos
de licenda. Véase mas informacién soblas licencias deobras con derechos de autor en la pregdiia

¢Como debo hacer cumplinis derechos?El creador de una obra tierg derecho de permitir prohibir la
utilizaddon de su obra. Si usted descubre que alguigtizausus obras con derechos de autor sin
autorizacion puede hacer vabiministrativamentg ante los tribunales el cumplimiento de sus desgeclEn muchos
paises, se dispone también de las llamadasdasecen frontera para prevenir la importacida mercancias con
derecho de autor pirateadas. aSksoramientespecializado por un agente o abogadolad#l, por lacdficina de los
derechos de autor o lastoridades aduanergsjede ser esencial cuando descubreque se estan infringiendo sus
obras. Algunas obras como productos pdegramacionfonogramas Yobrasaudiovisuales pueden incluir medidas
técnoldgicas de proteccion (poregiemplo, encripciones, sistemasle acceso condicional) para impedir que se
utilicen sin licencia. Mediante estos sistembss titulares de los derechos pueden limitaaageso a las obras a
los clientes que aceptan cumpldleterminadas cwiciones para su utilizacion y que pagaa tasacorrespodientea
esta utilizacion.
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36. ¢Qué cuestiones debo considerar como usuario ds pbotegidas por derechde autor?

Para algunas empresada utiizacion o la exdotacibn de obras, grabaciones de sonido, retransmeision
interpretaciones o0 ejecuciones protegidas patestcho de autor puede constituir una pasdstral desusactividades
comerciales cotidianas. Asi sucede ed caso de las emisoras radiofénicas, las edistialas bibliotecas, los comercios
o los clubes nocturnos. Para otras empresasgdepuratarse simplemente de instrumento ocasionaltlizado para
mejorar las publicaciones internas, los sitios Web y otrosdios de comercializacion. Para otras, la utilizacida
material protegido por derecho de autor pueddtdise alusode su programa informatico. En todos los casosprieiene
considerar las siguientesiesgiones.

¢Necesitaina licencia? Probablementdp mas importante que necesita saber una empgesautice o comercialice
obras protegidas por el derecho de autoto® derechos conexos es si dichedividade requieren una licencia.
Como regla general, toda liz&cion o explotacion comerce de dichos deredosrequiere una licencia o una cesion de
los derechos por partgd titular de los mismos. Aqui se Ingenactostan diversos comda utilizacion de una conocida
cancion en un anuncio televisivo, la venta y itistion de CD y DVD, y la utilizacion de programas informéticenlas
computadorasde una empresa. En relaci@on la concesion deicendas, debera averiguar si los derechos son
administrados por una organizacion gisstion colectiva o por el autor o productor directameraates de negociar un
acuerdo delicencia que le pemita utilizar o exdotar el producto. Recuerde que los pleitos relaciosadoon las
infracciones del derecho daior pueden ser muy onerosos y que es convenientsidesar dichas cuestiones antes de
meterse, usted suempresa, en problemas. También puede solaf@soramientsobre los términos de su acuerdo de
licenciaantes ddirmario.

Productos como los paquetes de programas infimoedpor logereral se recibe la licencidd producto al comprarlo. Los
términos y condiciones de licenciafiguran con frecuencia en el paquete mismo puededevolverse si no se esta de
acuerdo con ellos.

¢Existeuna sociedadde gestion colectiva?as sociedades de gestion colectiva simplificarsiderablemente el
proceso de obtener licencias para distintassobEm lugar de tratar directamentmn cada autor o tituladd derecho,

las sociedades de gestibodectiva ofrecen a los usuarios unduente centralizada en la que pueden negociarse
tarifas y términos de utilizacién, y obtenerse autoiaes de manera sendlla y rdpida. Enlos Ultimos afios, la
creacion de sistemantralizados o de"ventanilla Gnica’, que rednen a varias sociedades de gestidectiva que
pueden emitir autorizaciones de mandégil y rapida, se ha considerado especialmentepari las producciones de
multimedios que requieren uraampia gama de autorizaciones. Siempre que gmasible, al tratar conlas
sociedades de gestibodectiva economizara tiempo y dinero. Endicina de derecho de autotaciona podra obtener
detalles relativos alas sociedades deecaudaciomue funcionan en spais.

¢Puedo utilizar libremente obras publicadas Internet? Una idea errénea muy generalizada ge® las obras

publicadas en Internet son de domino publico or, gonsiguiente, pueden ser utilizadidemere por cualquiera sin

autorizaciondd titular del derecho. Cualquier obra protegida pbderecho de autor o los derechos conexosdedies

composiciones musicales, las productos multimediospasandopor los articdos periodisticos ylas producciones

audiovisuales para la que no haya expirado plazo de proteccion,estaprotegida independentementede que haya
sido impresa en papel o publicada en otros reediomo, por ejemplo, en Internet. En todos los casos se detrejop

generd, obtener la autorizaciondd titular dd derecho antes de su utilizacion. Del mismo modo, precisard autorizacion

si su empresa desea publicar duimen su sitio Web obras, grabaciones de sonido, ré@dgdnes o interpretaciones o
ejecuciones protegidas perderecho deautor.

REFERENCIAS

Guidelinesfor Creatinga Policy for Copyright ComplianceCopyright Clearance Center Inc. Pagimab www.copyright.com/PDFs/Guidelines.pdf
Directrices para ayudar a definir y apliaama politica que asegur@ observancia de los derechos de autor y évi@xionesen el plano déas
empresas u organizaciones. Contiene enlaceduentes adicionales sobtesderechos dautor.
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Elementos basicos sokdps secretos
comerciales

37. ¢Qué son losecretos amerciale®

Todas las empresas tienen secretos comercidligginas son sumamenteconscientes de la importancique
revisten estrategias estrictas para garantiagprdteccion de sus secretosmerciales contra todarevelacion que
pueda semeiludcid para la empresa. Pero muchas empresas sottarsecuenta de que Is®cretos
comerciales existen cuando la competencia intexiguirir sus listas de clientes, resultados desstigaciono
planes de comercializacion o cuando intent@dgrse con empleados que tienen valiososcimients. So6lo
entonces descubren que tienen cosas valiosaprqbeger.

De manera general, puede considerarse secoetercial toda informacion comercial confidenciajue
confiera a una empresa una ventaja competitiva utizacion no autorizada de dicha informaciopor
personas distintagld titular se considera préactica desleal y violacion del eseccomercial.Dependiendo del
sistema juridico, la proteccion de los secretmsnerciales forma parte del concepto genelal prateccion
contra la competencia desleal o se basa en disposs especificas o jurisprudenciales sobre ltepe@dn de la
informacion confidencial. Si bien la decisidimd acerca de qué informacién constituye setetocomerci
dependede las circunstancias de cada caso individuate das practicas claramentdeseales enrelacion con
la informacion secreta se linge el espionajecomercia o industia, € incumpimiento decontrato y el abuso
de confianza.

Un secreto comercial tiene generalmente algdsto asociado con su desarrollo y no escamoémiento
corriente en la industridnduso informacidon negativa, como opciones de invesiigague se harexplaadoy
que han resultado inutiles, pueden ser sexratomerciales. Sigue a continuacion ulista de algunas
categoriaslustrativassobrelo que puede considerarse secramerdal:

Procesos, técnicas y conocimientbe fabricacion;

Recopilaciones de datos, por ejemp#iss declientes;

Dibujos y modelosproyectos,mapas;

Algoritmos, procesos que se aplican en programas informégi¢os propiosprogranas informaticos;

Férmuasde fabricaciérde productos;

Estrategias comercialeplanesde actividadesplanesde exportacion, planede comerdalizacian,

Informacié financierg;

Expedientes relativoal persoral;

Manuales:

Ingrediantes

Informacin sobre actividades de investigaciogsarrdo.

REFERENCIAS

The Trade Secrets Homepade. Mark Halligan. Pagina web hitfmy.execpeccom/~mhallign/iindex.html. Lecturas y enlacesonvarios
recursos sobre secretos comercialeduida la definicion, evaluacidnglasificaciony verificacionde secretosomerciales.
Los Secretos Comerciales Valen mas guéro: ProtejamoslosOMPI.2002.

Pagina web wwwipo int/sme/es/decumens/wipo magazine/0t_2M2.pd. Subraya la importancia que tiene para las esaprerotege los
secretos comerciales. Expone también qué son dostse comerciales, con algunegmplos.
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Proteccion ddos secretos conreiales

A diferencia de las patentes, los secretos coalesci se protegen sin necesidad de registroees, due se protegen
sin necesidad de formalidades de procedimierRor consiguiente, un secreto comerg@aledeprotegerse durante un
periodo ilimitado de tiempo, o mientrds informacion siga siendo confidenciaRPa todo €lo, la proteccion ddos
secretoscomerciales puede resultar especialmente sugestiva parBMME. No obstante, existen ciertas condiciones para
que la informaciéon se considere secretwnercll y satisfacerlapuede resultar méadificil y oneroso de lo que parece a
primera vista. Si bien dichas condiciones varianudepais a otro, existen ciertas normas generalesfiguean en el
Articulo 39 dd Acuerdo sobre los Aspectate los Derechos déPropiedadintelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC:

La informacion debe ser secreta (en el senti que no segeneralmenteconocida ni fadlmente accesible
para personas introducidas en los circulos enrgumalmente se utiliza el tighe informacion encuestidn).

Debe tener uwvaor comecid por serseceta.

Debe haber sido objeto de medidas razonables pargenerla secreta, tomadas por partdadpersma que
legitimamente la controla (por ejemplo, met#an clausulas de confidencialidagn contratos de empleo,
acuerdos de no divulgacioetc.).

Entre algunos ejemplos notables de informacidmercial confidencial protegida como secretmmerdal cabe citar la
féormua para fabricar la bebida Coca-Cola y el codigo feete Windows.
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38. ¢ Cbomo puedo preparar una estrategissetgetogomerciales para nempresa?

Las PYME utizan de manera generalizada los secretoserciales. De hecho, numerosas PYME basan casi
exdusivanerte en los secretos comerciales para protegeprsypiedadintelectual (aunque enumerosos casos no sean
conscientes de que los secretasneriales estan legalmente protegidos). Por consiguieet®capital asegurarse de que
las empresas tomen todas las medidas necespaigs proteger de manera eficaz sus secretosrciales. Entre estas
medidas séncluyen:

Adoptar un programa de seguridad y proteccibnadafbrmacion en tod#é empresa;

Educar a los empleados sobre la politiem ld empresa relativa a la revelaciode informacitn
confidencial con definiciones y directricesarels sobre cémo accedegegionar, proteger, distribuir, etiquetar
y/o divulgareventualmentena informacionconfidercial.

Identificar los secretos comerciales y darles prioridad ddocondad con su valor ymportancia.

Considerar si un secreto comercial puede pradegenediante un derecho Béregistrado oficiamente, como una
patente, yen caso afirmativo, si no seria mejotegerlo de estenodo.

Asegurarse de quedlo un numerolimitado de personas conozca la informacidarfidercial de valor para la
empresa o0 tenga acceso a ella, y que quienes est&@sta situacion sean bieonscientesde que es informacion
confidencial.

Incluir acuerdos sobre confidencialidad en los cordratie losempleadosCon arreglo aderedo de muchos
paises, los empleados deben respetar la coofididad de sus empleadores incluso sin estasrdos. El deber
de mantener la confidencialidad de los secremdodempleadores persistdurante urdeterminadglazo minimo,
incluso después de qutempleado haya dejado empleo.

Firmar acuerdos de no divulgacion con losocados comerciales siempre que &8 comunique
informacion confidendal. Véase la pregunt&1.

Establecer un sistema eficaz de seguridad para janarla informaciondigita en la Intranet dda empres, con
medidas técnicas, programas y encripcion djméte el acceso a informacidrelasficada,un sistema para vigilar la
comunicacién vy la revelaciéon de informacion,ury sistema para prevenio rastrear el acceso a informacion
confidencial.

REFERENCIAS

The Trade Secrets AudiR. Mark Haligan, Pagina weh_kp://my.execpc.com/~mhallign/tradesec.html. Lista de comprobaciénparaidentificar
posibles secretoscomerciales.

Los Secretos Comerciales: Marco NormatyBracticas OptimasOMPI. 2002.

Pagina web wwwipoint/sme/es/decumens/wipo magezine/_202.pd. Se centra en distintos medios que hacen popioleger los secretos
comerdales.

How to Classify Trade Secret®. Mark Halligan. Pagina web tht//my.execpc.cofr-mhallign/prote¢.htm. Expone seis factoreguedeben
considerarse alasficarlos secretos comerciales a fin de poder instauraresti@tegiaadecuadae defensa.
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39. ¢Cuandaserecomienda proteger la informacion como secredonercial?

Los secretos comerciales pueden ser principaémee dos tipos: por una parte, los secretosierciales pueden
concernir a invenciones o procesos de fabricagide no satisfagan los criterios gatentabidad y, por consiguiente,
puedan protegerse Unicamente como secretmeerciales. Este podria seel caso delas listas de dientes o de
procesos de fabricacibn que no sean lo sufiemente inventivos para que leeconceda una patente (aunque
puedangozar de proteccion como modelo de utilidad — vdasgreguntal2). Por otra parte, los secretos comerciales
pueden concernir a invenciones queetissagan los criterios de patentalidady, por consiguiente, pueden ser
protegidos por patentes. En este cdsoPYME debera decidir si patenta la invencion ta considera como secreto
comercHl.

Algunas ventajas ds secretosomerciaes:

La proteccion delos secretos comerciales no esta sujetimites temporales (las patentes tienen plazo de
duracion que puede llegar hastas 20 afios). Por consiguientda proteccion delos secretos comerciales
continla de manerindefinidasiempre que el secreto no se revelptalico.

Los secretos comerciales rentrafiancostos de registro (aunque puedan entrad@stos elevadosdestinados
a mantener la informaciooorfidercial) comprendidda introduccion demeddastecnoldgicas d@rotecdadn.

Los secretos comerciales tienen efectoinmedato.

La proteccion ddos secretoscomerciales no requiere obedecer a requisitos cdmalivulgacion de lainformacion
a una autoridadgubernamertal.

No obstante, existen ciertas desventajas cocrgp@rejadas la proteccion de la informacidéempresaal confidencial
como secreto comercial, especialmente @uank informacion satisface los criteriade patentalidad Por

ejenmplo:

Si el secreto se plasma en un producto innovadste podr4 senspeccionadodisecado yaralizad (lo que se
llama “ingenieria inversa”) por terceros que paodrélescubrir el secreto yor consiguiente, utilizarlo. De hecho,
la proteccion por secreto comercial de una invencio corfiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utikza
de manera comercial. Unicamente las patentess ynodelos detilidadbrindan este tipo dproteccion.

Una vez qued secreto se divulga, todo el mundo puede tenersacal mismo wtilizarlo como leplazca.

Un secreto comercial es mésicil de hacer respetar que una patentenil de proteccionconcedidoa los secretos
comerciales varia significativamente de pais eis,g@ero por lagenedl seconsidera bajo, especialmente cuando
se compara con la proteccion brindada por peatare.

Un secreto comercial puede gmatentadgoor cualquier otra persona que haya obteni@dnformacidn pertinente
por medios legitimos.

REFERENCIAS

Patents vs. Trade Secrets.Howard M. Eisenberg. 2000. Yale Universityffice of Cooperaive Research. Pagina web
www.yale.eduocrfinvert_gudelines/pagrt_vs_trade secet.htm. Comparalos secretos comerciales con las patentes xpone lasventajas de
cada sistema, coronsideracionesobre cémo escoger entre ambas opciones la pirteqeie convienedopar.

Como Proteger los Secretos Comercialesu PYMEOMPI.

Péagina webwww.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/traglerets.htm Proteccion de secretos comerciales, medidasprdeaucion que deben
tomar las PYME, decisidon a tomar entre patentesegretos comerciales y casos en los que las P@Medenbeneficiarsede la proteccién de los
secretos, corraces y lecturasadicionales.
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Elementos basicos sokhes indicaciones
geograficas

40. ¢Qué son lamdicadonesgeograficas y como pued@motegers?

Una indicacion geogréafica es un sigotlizado para productos que tienen un origen geografimocreto vy
poseen cualidades o una reputacion derivadgmec#icamente de su lugar de origen. Por eoeral, una
indicacion geogréafica consiste en el nombds lugar de origen de los productos. Un ejemplo ¢ipson los
productos agricolas que poseanididades derivadas de su lugar de produccién, y estan tidosea factores
locales especificos comd clima y el terreno. El hecho de que un siglesempefida funcion deindicacit
geograficadependele la legislacion nacional y de la percepcién qrgan de ese signo loensumidores.

“Champéan”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort”, Chianti”, “Pilsen”, “Oporto”, “Sheffield” y “Habano” s
algunos ejemplos de nombres bien conocidoe go todo el mundo se relacionan con produaie un
determinadotipo y calidad. Unelemento comin de todos estos nombres es su connotag&bggfica: a
saber, su funcion de design&ugares, ciudades, regiones o paises existentes. @bamo, cuandooimos
estos nombres pensamos en productos méas que legdossque designan.

Estos ejemploslemuestramue las indicaciones geogréficas pueden adquidr gran reputacion y que por lo tanto
pueden ser activos comerciales valiosos. Por Be$gno motivo a menudo estan expuestos a mal aiso
falsificacion, y su proteccion — nacionaintemaciona — es muydeseable.

¢ Puede utilizars&as indicaciones geograficas Unicamente para produagscolas?

La utilizacion de las indicaciones geogréaficas sedimita a los productos agricolas. Pueden asimismo seswér
destacar las cualidades especificas de un pmdqoe sean consecuencia de factores humamopios del lugar
de origen de los productos, tales como unos comectos Yy tradiciones de fabricacion concretos.lughr de
origen puede ser upuebo o una ciudad, una regidon o un pais. éjenplo claro es elktérmino“Switzerland”
(Suiza) o “Swiss” (suizo), considerado como iadién geaqyréfica en numerosos paisegpara productos
fabricados en Suiza y, en particular, peehjes.

¢ Qué esina denominacién de origen?

Una denominacionde origen es un tipo especial de indicaci@pggafica, que se aplica a productgse
poseen una calidad especifica derivada exclusigaencialmente dehedio geograficen el que selaboan.El
concepto de indicaciégeagréfica engloba a lasdenominaciones de origen.

¢ Qué funcion tienena indicacibngeogiafica?

Una indicacion geogréfica hace referencia ught o region de produccion que determina claldades
especificas dd producto originario de dichlugar o regidon. Es importante que las cualidades refatacion del
producto sean atribuibles a dichogar. Habida cuenta de que dichas cualidaddependendd lugar de
produccion, cabe hablar de “vinculo” especifictreeos productos y sugar de producciénoriginal.

REFERENCIAS

Documentos del Simposio Mundial sobre las Indicaciones Gafigas. OMPI.  2003. Pagina web
www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documentsintitm Informacion de antecedentesobre indicacionesgeoggficas y en especia sobre
cuestiones relativas a la terminologia, los endsgactuales de la proteccion de las indicacigesgréficas en los planos nacional y regional @
marco juridico internacional para la proteccionlaendicacionesgeogréficas.

Documentosiel Simposio sobré Proteccion Internacionadle lasIndicaciones Geografica®MPI. 1999. Disponible eta
Libreria Electrénica déa OMPI en_ wwwwipo.intlebodkshop

Las Normasde Origen. Organizacion Mundiald Comercio. P&agina welvww.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_s.htimtrodwcdén a las
normas de origen con informacion técnica sadias,y explicacionde Acuerdo sobre Normas derigen.
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¢ Cudl eda diferencia entreuna indicacién geograficg una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresaa pdistinguir sus propios bienes y servicios lae de sus
competidores. La marceonfiere a su titular el derecho de impedir a tercdmsitilizacion dela misma. Una indicacion
geografica indica a los consumidores que wodyrto procede de cierto lugar y possertes caracteristicas derivadas
de dicho lugar de produccion. La indicacigeagréfica puede sedtilizada por todos los productores quéabrican sus
productos en elugar designado por la indicacion geogréaficacyyos productos comparten las cualidades tipicas de
su lugar deorigen.

¢Por quéhay que protegetas indicacionesgeografcas?

Los consumidores perciben las indicaciorgeogréficas como indicadoresdd origen y de lacdidad de los productos.
Muchas indicaciones geograficas han adquinid@ reputacion que, de no sskcuadamerte protegida, podria ser
desvirtuada por empresasieshonestas.La utilizacion deshonestade indicaciones geogréficas por terceros no
autorizados espefudicid para los consumidores Yos productores legitimos. Induce a engafio #&s consumidores,
que creen estacomprandoun producto genuino con cualidades vy caratiess especificas, cuando en realidad se
trata de una imitaciéon sin valor. Perjudica asmo a los productores, que pierden una pamportante de sus
ganancias y ven mermada la reputacion sdgproductos.

¢ Como se protegeas indicaciones gegraficas?

Las indicaciones geograficas se protegen de oomidad conlas legidaciones nacionales y en virtud dana amplia
gama de conceptos, como las leyes contracolmpetencia desleal, las leyes de protacdél consumidor, las
leyes para la proteccion de las marcas de cerifinao leyes especiales para la proteccide |las indicacionesgeogréficas

o las denaminaciones de origen. En resumerlgs partes no autorizadas mieben utilizar las indicaciones geograficas si
dicha utilizacion puede inducir a error erlac®n con elverdackro origen del producto. Las sanciones aplicables van
desde mandamientogudiciales que prohiben la utilizacibn no autadiza a casos extremos como penas de prision,
pasand@or el pago de dafios y perjuiciosnyltas.

¢ Como se protegéas indicaciones geogréaficas eh planointernacional?

Varios tratados administrados por la OrganizacMundial de laPropiedadintelectual (OMPI) estipularia proteccion
de las indicacionegjeogrdicas, especialmente el Convenio de Paris para rtgge€tion dela Propiedad Industia
de 1883, vye Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de [Renominacionesde Origen y su Registro
Internacional. Asimismo, los articulos 22 a 84 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos dpid®tad Inteletua
relacionados con € Comercio (Acuerdo sobréos ADPIC) se ocupan déa proteccioninternaciona de las indicaciones
geogréficas en € marco dela OrganizacionMundial dd Comercio (OMC).

¢En qué consistena indicacion geograficdgenérica’?

Un término geografico que asdiliza para designar un tipo de producto en lugar tilzasse para indicar el lugar de
procedencia del mismo deja diesempefiata funcidn de indicacion geografica. Cuandeda situacion perdura

durante un periodo considerable en un mlterminadolos consumidores pueden llegaridentificar un término

geografico que designabanteriormenteel origendd producto (por ejempldMostazade Dijon” para designar un tipo de
mostazaprocedentede la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipale mostaza,indepenéentementede su lugar de

produccién.

La marca colectiva es una marca que certificaigeor la calidad o la naturaleza de determinadodumtos o servicios.

En derogacién a la regla general que segun ell3arnciso 1 c.p.i, una marca colectiva puede istingor tanto, en
signos o indicaciones que en el comercio puedasir g&ra designar la procedencia geografica deymtod o servicios.

EL UIBM puede, sin embargo, rechazar la registraciflando las marcas requeridas puedan crear sihescide
injustificado privilegio o perjudicar el desarrolii@ otras analogas iniciativas en la region.

La registraciéon de la marca colectiva constituidampmbre geografico, no autoriza al titular a jivotal tercero, el uso en

el comercio del nombre mismo, siempre que estéoco® a los principios de la correccién profesiondiimitada a la
funcion de indicacién de procedencia
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¢, Quién puede ser titular de una marca colectiva?

La Marca colectiva puede ser objeto de registraciacional y/o comunitaria por parte de asociaciategabricantes,
productores, prestadores de servicios o comersiante

La marca colectiva puede, por lo tanto, ser registrpor sujetos en posesion de una estructuraafe@ara garantizar
una gestién eficaz de la misma marca y es concesidaso a todas las empresas productoras que stasoenreglas
establecidas por el titular.

El caso del consorcio - que prevé la presenciandeotiganizacion comuin entre mas empresas asoc@daia finalidad
del desarrollo de fases operativas - es considedsgthea para asegurar con eficacia la gestidén delca colectiva ya que
permite el logro de resultados operativos dificitbeeadquiridos por la empresa individual - graei@&sonomias de escala,
sobre todo en el sector de la promocion y la coialézacion de productos tipicos - y ofrece a lapersas individuales
una vision empresarial mucho mas elevada con respdas marcas individuales.

La forma de consorcio con actividad externa delredhzar las siguientes funciones:

. creacion y difusion de la marca colectiva;

. homogeneizacion del producto a comercializarlaanarca del consorcio;

. obtencién de la certificacién de calidad;

. basqueda de nuevos mercados;

. realizacion de una actividad de busqueda y del&arr

. gestién comun de la actividad de comercializacion

. facilitaciones por el acceso al crédito y a félaside financiacion facilitada.

Las asociaciones de consorcios son, por lo tantéendmeno de absoluto relieve - especialmentéggoempresas activas
en el sector agro-alimentario en cuanto permiteplogar las ventajas que ofrecen los procedimied®goncentracion,
expansion e integracion interempresarial, sin afdathomogeneidad empresarial y social de las esaprindividuales.

La marca colectiva, tiene por finalidad una realcfdn de garantia, de un cierto nivel cualitatied producto, adquirido
por todas las empresas que se encuentran en dedasicondiciones ambientales y productivas y wplantariamente,
aceptan adherirse a un sistema de control.

¢, COmo proteger las marcas colectivas?

La solicitud de registro nacional depositada enU&#M y/o comunitaria depositada en el UAMI, tieneue
necesariamente ser acompafnadas por un reglamentstipule las condiciones del empleo de la mémsanodalidades
de desarrollo de los controles y las relativasisaes.

¢ Por qué registrar una marca colectiva comunitaria?

La registracion de una marca colectiva comunitdtitela la marca de modo uniforme en los 27 padeeta Unidn
Europea. El titular de la marca colectiva comuriateggistrada y el ente certificador, pueden expedias las acciones que
el Reglamento 40/94/CE sobre las Marcas ComurstafiRMC), le atribuye al titular de una marca indiiial comunitaria.
Sobre todo, el art.70 inciso 2 RMC, prevé la pdisidi para el titular de la marca comunitaria, diicgar el reembolso de
parte de las personas habilitadas a utilizar lacajasi ellas han padecido un dafio en consecuerti@nipleo no
autorizado mismo.

Indicaciones geograficas
Las indicaciones geograficas, (estipuladas en Ids. 29 ss. c.p.i.) consisten en indicaciones qaeargizan

tradicionalmente la procedencia del producto de moaa determinada, con lo cual los consumidoresias una calidad
constante que deriva de factores ambientales y hosna
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¢, Qué puede ser objeto de tutela?
Las DOP

La Denominacion de Origen Protegido, (DOP), pueele esmpleada para caracterizar productos comestiblesas
peculiares caracteristicas dependen esencialmestelusivamente del territorio en que son produidm particular, las
fases de produccién, transformacion, y elaboratigien que ocurrir todos en un area geograficaadeotSi una empresa
produce productos DOP, debe atenerse escrupulosaiaéss reglas productivas y a las técnicas especiestablecidas
en la produccion, cuyo respeto es garantizado parganismo de control, cuyo funcionamiento e ez, disciplinado
por ley.

Las IGP

La indicacion Geografica Protegida, IGP, puedeesapleada para caracterizar productos comestibteslop que una
determinada calidad, reputacion u otra caracteaisteriva del origen geogréafico y cuya producctéamsformacion y/o
elaboracidn ocurre en un area geografica deterrirfara conseguir un IGP es necesario, por lo,tajie al menos una
fase de los procesos productivos de la empresadevada, ocurran en un area determinada, respefasdeglas de
produccion en todo caso, establecidas por el regitancuya observancia es garantizada por un @manie control.

Las STG

La Especialidad Tradicional Garantizada (STG) &utptoducciones caracterizadas por composicionestodos de
produccion tradicional. En este caso la especé#itidnicamente desciende del método de produccmptadb y, en efecto
no es producida necesariamente en un area detelanina

¢, Coémo proteger una indicacion geogréfica?

El sujeto legitimado o bien la asociacién congtéupor el conjunto de productores y/o transformeslgue efectivamente
producen o transforman el producto agricola o altam@ por el que se solicita el reconocimiento DEP o IGP -
presenta instancia de registracion al Ministeriolate Politicas Agricolas Comestibles y Forestatgs.la solicitud de
registracion, las asociaciones tienen que indit@mamente cual tipo de designacion geografica guoiesolicitar por el
producto: Denominacion de origen o Indicacion Gafiga Protegida. A la solicitud tiene que ser atigun reglamento.
Este tiene que comprender al menos los siguiel¢eseatos: el nombre del producto agricola; swrijesion (materias
primeras) las principal caracteristicas fisicagmigas, microbiolégicos e/o organolépticos, la mékcion exacta de la
zona geogréfica; el método de fabricacion; lesneintos que comprueban la unién con el lugar dermrilas referencias
relativas a las estructuras de control; los eleaseespecificos de la etiqueta conectados a lagodex tradicionales
nacionales equivalentes; las eventuales condisianeespetar. La solicitud tiene que ser ademéagyipa&da por
determinados documentos, constitutivos, estatutdajde deliberacion, relacion técnica, relacid&tdnica ademas de una
relacion socio-econémica que describa no sélo talymcion y la oferta actual, sino también aquebitepcial de los
préximos 5 afios. Sucesivamente el Ministerio adquid parecer de cada Regién o Provincia Autbnomaig/o
ambicionado territorial recae la zona de producgiéelabora, de acuerdo con el solicitante, el dwmmnto Unico,
proveyendo luego a la publicacién de la propuestaedlamento de produccion sobre el BOE. Pasadigardias de la
fecha de publicacién, a falta de observacionegspuks de las haber valoradmjuntamente la propuesta y la Region/es
y/o Provincia/s autbnoma/s localmente competenteaber solucionado eventuales disensos, el Miistestifica a la
Comisién Europea la solicitud de registro y la doentacion relativa. Esta Ultima las examina, ydaliga en el BOE
(boletin oficial de la Comunidad Europea) de la @oidad Europea. Si no son notificadas declaracialgesposicion
dentro de un periodo de seis meses, el IGP o el &0Rscripto en un registro organizado por la iS@m Europea. En
caso de oposicion, la Comisién Europea procedrashen de los motivos invocado para llegar a unsidec

¢, Cuales son los derechos otorgados a causa de lacesion de una indicacion geografica?
Esta prohibido a terceros — alli donde sea idonewogafiar al piblico consumidor - el empleo de exdanes geograficas
de modo que indiquen o sugieran que tal producivigme de una localidad diferente del lugar deeorig bien que ello

presente calidad que son propias de productos cmeepen de la localidad designada por la indicagy@ografica
protegida.
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¢, Cual es la duracién de la proteccion?

La duracioén es ilimitada.

Las Marcas colectivas son definidas por la Ley 26.8omo aquéllos signos que caracterizan produgtservicios
efectuados en relacion a las actividades de uneia&sfin de productores y/o prestadores de servicesitos en el
Registro Nacional de Efectores de Desarollo Loc&icgnomia Social. La asociacion titular de la maroacedera en
licencia a los mismos adjuntos, la marca colectiegistrada.

La tutela de las indicaciones protegidas es diseigh por la Ley no. 25.380 de Productos agricglaimentarios del
2001, de los que descienden dos tipologias deluesec

La primera es la Indicacion Geogréafica que idegdifun producto como procedente de un determinadtt®, donde
una determinada calidad u otras caracteristicag, isgputables al origen geografico del productowestion.

Esta luego la Denominacion de Origen, el nombreuna regién, distrito, provincia, localidad o ama territorio
debidamente registrado que es utilizado para indicaleterminado producto cuya calidad sean ederaniée imputable a
la zona geografica de procedencia.

El productor extranjero, a condicién de reciprodidpuede registrar la misma indicacion protegidecaede las
competentes autoridades argentinas.

La autoridad de vigilancia es el Secretaria de @dira, Ganaderia, Melocotén y Alimentacion, qbeacbajo la égida del
Ministerio de la economia. Ella desarrolla func®nle vigilancia, control, gestiéon, defensa deksist de las indicaciones
protegidas y representacion cerca de los organigm@sacionales. Ademas puede, impartir sanciadesinistrativas en
caso de empleo abusivo de indicaciones protegidatyién en via indirecta, idoneas a engendrar stdriudel publico.
Eso representa una novedad de gran importancieg swio por empresas del sector agroalimentatiarita

El caso Lardo di Colonnata: nulidad de la marca idética de una denominacion de origen protegido.

En fecha 30 de septiembre de 2005, ha sido pestetd solicitud de registro comunitaria por ehsig.ardo di Colonnata,
para caracterizar productos referidos a las ctb8g29, 35.

Consecuentemente, la marca Lardo di Colonnatadoarsgistrada con nimero 3939782.

El Consorcio de Tutela Lardo di Colonnata ha pegpo solicitud de nulidad ex art 7 (1), (K), Rd§/94/CE y 13
510/2006/CE obstaculiza la marca Lardo di Colonneta base en la misma indicacion geogréafica pidéed.ardo di
Colonnata, que caracteriza productos a base de gaotedente de determinadas regiones de Italealjzadas con
particulares modalidades de produccién especifingariadicada en el relativo reglamento técnico.

En particular, el art.13 Reg. 510/2006/CE estabipeelas denominaciones registradas son tutelaoftsac

a) cualquier empleo comercial dirigido o indireatie, una denominacion registrada por productos guson objeto de
registracion, en la medida en que estos Ultimos seaparables a los productos registrados cordest@minacion o en la
medida en que el empleo de tal denominacion peexjibotar la reputacion de la denominacion protgid

b) cualquier usurpacion, imitacion o evocacion,cueel origen verdadero del producto este indicasida denominacion
protegida es una traduccion o es acompafada poestapes de género, tipo, método, imitacién ogdos;

c) cualquiera otra indicacién falsa o tramposdirglaa la procedencia, al origen, a la naturaleadas calidades esenciales
de los productos usados sobre la confeccion o sslembalaje, en la publicidad o sobre los docuosentlativos a los
productos considerados ademas del empleo, pomelicgonamiento de recipientes que pueden induciereor sobre el
origen;

d) cualquiera otra regla que pueda inducir en edroonsumidor sobre el verdadero origen de lodymios.

El Consorcio ha sustentado que la marca violatzatel3 Reg. 510/2006 con referencia a los produgt@dos servicios
referidos al sector mercadotécnico de las carnes.

La nulidad parcial de la marca ha sido declaradeg®da con referencia a los productos y a losciesvieferidos a las
clases 29 y 35y en particular:

- producidos a base de carne (29);

- servicios de venta al por menor o por redes iméticas de productos a base de carne (35).
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Elementos basicos soklps circuitos
Integrados

41. ¢Pueden los circuitos integrados protegerse miedlanproteccion que ofreda
propiedad intelectual? ¢De qué modo?

Otro ambito de proteccion de la Pl es la de losi@ss de trazado (topografias) de los circuittsgrados. Los

esquemas de trazado de los circuitos integratwsgeneralmenteroductos conseguidos despude

enormes inversiones, tanto por el tiempo de teallg expertosspecibizados como por su financiaciorHay una
necesidad continua de crear nuevos esquemasaziElo que reduzcan las dimensiones de lositosdategrados
existentes y queaumenten simultdneamergas funciones. Cuanto mdsequefices un circuito integrado, menos
material se necesita para su fabricacion y mes®el espacio necesario paaaonodarlo.Los circuitos integrados
se utilizan en unaampia gama de productos, desde articulos de usi d@mo relojes de pulsera, televisores,
lavadoras y automoviles hadias equiposcompleios de tratamiento ddatos.

La creacion de un nuevo esquema de trazpdm un circuito integrado puede requerir unaersion
importante, pero la copia de este esquema dadwapuede costadlo unafracdon de la primerainverson. La
copia puede realizarse fotografiando cada cdpaun circuito integrado greparandamascaraspara producirlo
sobrela base ddas fotografias obtenidas. Lgosbilidad de esta copia ed motivo principa de la introducciéon de
leyes para proteger los esquemastrdead.

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMCplazo de proteccion es por lo menos de 10 af®sdela
fecha de presentacion ¢ solicitud o de la primera explotacion comercialermundo, pero loMiembrospueden
estipular un plazo de proteccion de 15 afios desaeehcion de los esquemas tdezado.

REFERENCIAS

Integrated Circuit Topographieg€ficina Canadiensee Prgpiedad Intelectual.
Pagina weh httfistrategis.ic.gc.@sc mrksv/cipofct/ict main-e.html. Informacién sobre topografias de circuitos intdgs su definicién y uso,
el sistemacanadersede proteccion, excepciones, registro, solicitudsas, con instrucciones para relleddormulario.
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La titularidad de los derechosor los
empleados

42. ¢Quiénesel titular delos derechodepropiedadinteledual cuando urempleado
desarrolla una invenciéon, un dibujo o modelo o abeacreativa?

Las empresas a menudo confian enpeados y consultores independientegpara desarrollar sus activosde
propiedadintelectud (PI), y suponen que seraautomaticamenteitulares de los derechos de estmgivcs,
segun el principio: “yo lo pagué, por lo tanes mio”. Lo que se ha pagado puede werprograma
informatico, un articulo, un guionps planos o dibujos de un arquitecto, un nudegotipo, un nuevo
producto o proceso, el embalaje de productesnuevo dibujo anoddo de producto, un plan deegocios una
invencion vy los resultados de muchos otros tiposacievidad creadora. ¢Quién es titular o propietate la obra
que los empleados crean: el creador individnda empresa que lo emplea? La respuestadacuestion no
siempre es facil alara; puede variar mucho de un pais a otro y tambi@énure pais dadosegin sealaley y
segun sean los hechos vy circunstancias dedet@rminadaelacion entre empleador ggmmplead.

La titularidad delos mejoramientos funcionales de producto (invenciones o
patentes)

En muchos paise®l empleador es el titular de una invencion hegha su empleado da invencion edé
relacionada con € negociodd empleador, a no ser quel contrato de empleo estipule otra cosa. A laeisa, en
otros paiseslos derechos dé°l de invenciones pertenecen en principio al empleaoentor, a no seque se
acuerde otra cosa. En algunos paises (pempdyp los Estados Unidos) el inventor empleadpuede
conservar el derecho de explotar la invencigero se concede a menudd empleador un derecho no
exclusivo a utilizar la invencion para fines mi@s (llamados “shop rights”). Sin embargo, pwedapicarse
normas especiales a invenciones hechas ppgesoreso investigadores de universidades segun estipule
politica de PI de lansttucion.

Alguna paises conceden al empleado el derecho aemaneraciorjusta y razonable o unademnizacian por
su invencion si el empleador se queda condirechos de la invencién. Otros paisescomedenninguna
remuneracionconcreta alempgeadq o sélo unaremuneraciéno indemnizacion muyimitada,y sdo en casos
excepinales.

Titularidad de los derechos de auto

En la mayoria de paises si un empleado produte cbra literaria o artistica en el ambito deespleo, el
empleador eautomaticamentétular de los derechos de autor de la obra, @eroque se acuerde otesa.Pero
no siempre es asi. Con arreglo a la ley sobre kdesecde autor de algunos paises, puede no habex
transferencia automética de derechok jyrisprudencia sobr&a situacion esomplicada.

REFERENCIAS

Guide on Enployees Creations. IPR-Helpdesk El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.ofgpjo el epgrafe
Copyright. Resumen de la situacion de los d®® de propiedad intelectua de distintas creaciones producidas ongeados vy la
manera de transferir los derechos aempleado,y a unempgeador, con especial dedicacion a las directivas ddHa

Ownershipof Intellectual Property Rights.Thomas Q. Henry. P&agina wetyww.uspatent.com/ipoc.htm Visién gereral de la
titularidad de los derechos de Pl en los Estddaslos.




Hay varias circunstancias en las que un emplepdede ser el titular de toddses derechos o de partde ellos. Por
ejemplo, si el empleador es un editor de peri&ioorevistas, eempleado,en la mayoria degaiseses titular delos
derechos de autor padeterminadodines, incluidala publicacion en forma débro, mientrasque elempeador sera
titular de los derechos de autor para otrfoses.Sin embargo, en la mayoria pgasessi un empleado crea un producto
informatico durante el empleo, el empleador sdréitular de losderechosdd producto creativo, a no ser que se estipule
otra cosa en el contratdd enpleado.

Debe sefialarse también que tesechos morale¢a saber el derecho redamarla autoria de una obra, y el derecho a
oponerse a cambios en la obra que perjudiqueneplatacion del creador) no son asignablgsaylo tanto siguen en
poder del autor aunquéa titularidad de los derechos patrimoniales se hagmderido al empleador. Pero en algunos
paises (por ejemplo €anadéo los Estados Unidos) puede renunciarse a leskiesmorales.

Titularidad delos dibujos o0 modeloghdustriales

En geneal, cuando una relacion de empleo exige al empleadtar ain dibujo o modelo, los derechos edde dibujo o
modelo perteneceral empleador. Sin embargo, etgunos paises,la titularidad delos dibujos 0 modelos creados por
empleados durantéa validezde un contrato de empleperteneceral empleadoa no ser que se acuerde otra cosa. En
algunos casos se obliga al empleador a pagar pleado unaremuneracia equitativa, teniendo en cuenta velor
econdmico dd dibujo o modeo y cualquierbeneficio que obtengae empleador de la utilizacion dd dibujo o modédo. En
otros paises (pogemplo los Estados Unidos@ creador de un disefidndustrid es el propietario, a no ser que se pague
una indemnizacion por el dibujornoddlo.
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43. ¢Quiénesel titular de los derechos de propiedad intelectusindosesubcontrataina
invencion, una obra con derechos de autor o urjaldmodéo?

Las empresas contratamormalmentea asesores, consultores o contratistadependentes para crearuna gran
variedad de material original o nuevo. Esmaterial puede ser planes de negocidanep decomercializacion,
manuales de formacién, manuales informativosagytécnicas, programas informaticas,sitio web, dibujos o modelos,
informes de investigacion, bases de datos, lagotipo para unacampmfapublicitaria, etc. Ambas partes, a saber la
empresa Yy el contratistadependiented concertar un acuerdde este tipo deberian procurar resoleglecuadamente
la cuestion de la titularidad de los activos Be Pa ejemplo, si el consultor o contratista presentxios dibujos o
modelos o varios logotipos y la empresdo acepta uno de ellos, ¢quién es el titular de losctes de Pl de las restantes
opciones?

Invenciones En la mayoria de paises, y en principio, contratistaindependiente contratadpara desarrollar
un producto o proceso nuevo tendra todos los deseala invencion, a no ser que specifique de otro modo. Esto
significa que, en general, si el contratistallega a un acuerdo escrito cda empresaque asigne a ellda invencion,la

empresa no tendra derechos ddditdaden lainvencion, aunque haypagado por ella.

Derechosde autor. En la mayoria de paises, un creador libre a@gutdr de los derechos de autor, a ser que haya
firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus ac®e. Soélo cuando exista un acuerdo escléeste tipo podra la
empresa que encargl al creador este trabajmoseralmentditular de la Pl (tambiéreneste caso los derechos morales
qguedan en principio en podedld autor). Si no hay un acuerdo al respet¢topersona que pago el trabajo en general
tiene derecho Unicamente a utilizar la obra pasafines para logue se cred. Las empresas que, por ejemplo, han
pagado a un contratisiadependientgpara crear un sitioveb propio pueden tener una sorpredasagradableal
comprobar que no son propietarias de le fan encargadoEsto significa, por ejemplo, que no pueden madlific
su contenido o que quien deseprodidr el contenido podrd hacerlo con sélo pedir autoriza alcortratista.

Pueden ser vélidas diferentes normas o exceggiompor ejempo para fotografias, peliculas grakaciones sonoras
encargadas.

Dibujos 0 modelos industrialesSi se encarga a un disefiaddire que produzca por encargo disefiotambién, en

muchos casos, los derechos de la Pl no pasamé@tomaticamentex la parte que hizoe encargosino que seran
propiedaddel disefiadorlibre. En algunos paises, la parte que hizo el encargp esdtitularde los derechos de un dibujo
0 modelo sipaga uneompensaciopor laobra.

REFERENCIAS

“Collaborative research: Conflictson authorship, ownershi@nd accountability”. Rochdle Cooper Deyfuss. En Vanderlit Law Review
2000, vol. 53. Pagina web tg://law.vanderhlt.edulawreview/vol534/deyfuss.pd. Se ocupa déa titularidad de la Pl eftas iniciativas decolaboracion,
trabajoscontratado® subcontratados; sussduciones.

Rightsand Ownership Optionsn Technology Development Agreemersward G.Zahardf. Pagina web www.mbbp.com/aticle9html.
Expone las tres hipétesis de titularidad de laePlag obras creadas, entre el cliente yeshdo.
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44. ;Qué medidas puedo adoptparaevitar controversias con empleadossub-
contratistas independientes sobre la titularidatagropiedathtelectual?

Figuran a continuaciérunas cuantaseglas de oro para evitar controversias con empleadesnaontatistas
independientes:

Disponerde asesoramiento juridicdas cuestiones relacionadas con la titularidad conmplejas y varian de
un pais a otroAl igua que ocurre con la mayoria de los asuntofdigos, es fundamentalrecibir asesoramiento
especializado antes dermdizar un acuerdo con empleadas con contratistasndependentes.

Celebrar un acuerdopor esciito: es preciso convenir quién sesatitular de los derechosde Plrespecto de
cualquier material que pueda ser creado por uplemmio o contratistandependientesi se van a transferir y en qué
momento; quién tendr4 el derecho de explotacifién va a pagala creacion; si se autoriza la introduccién de
mejoras o modificaciones, etc. También es necess@gurarsele que el acuerdo que se alcance sea validorterd vi
de las leyes nacionales de PI.

Teneruna relacion contractual antesle que seinicie el procesode creacidén no conviere postergar
los asuntos relacionados con la titularidad laePl, es mejor abordarlos desda principio, antes de que se inicie
la colaboracion entre las partes. Incluso las pasmdases dein proyectopueden dar lugar a cuestiones importantes
relativasa los derechos de PI.

Incluir clausulas o estipulaciones referentes la confidencialidaden los contratos quee firmen con
empleados o con contratistaslependientesTambién deben incluirsgauslas deno competencia en los contratos
de empleo, pues los empleados de hoy puederpsseompetidoresle mafiana.

Adoptar politicasy reglamentaciones directrices internas referentes las invenciones de los
empleadosen este tipo de politicas reglamentacionesleben figurar, entre otrascuestones, las categorias de
las invenciones que seorrespondancon el campo de actividad dempleadg la obligacion dd empleado
inventor de notificar las invencioned empleador; losprocedimietos del empleador para cursar notificaciones
sobre invenciones; los requisitos de confidei@dl y tramitacion de patentes; reamuneraddn que habra de
percibir el inventor, etc. Obviamentegses directrices tendran que ser coherentes con dgsldeion nadona de
aplicacion en materia dél.

Ser especialmente prudentesy la contratacion externade productos o servidos de
investigaciony desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte |deempleados de la empresa que participen
en este tipo de actividades, es preciso asegurdesgue todasellas firmen unacuera en el que otorguen a la
empresa derechos suficientes sobre el resultddo su trabajo. Lasmpresas deben asegurarse de que estas
personas ftransfieran a la compafiia todos y cada de losderechosrespecto a los resultadosld proyecto,
induido el derecho a volver a transferirlos y, espeeial, el derecho a introduaiodificaciones end supuesto
de quelos resultados dd proyecto del + D geneen materia que pueda quedaamparadgoor derechos de autor.
Aparte de lo referente a las invencioneslos acuerdos del + D deben incluirse clausulas relativas |a
concesion de derechosobre conocimientos especializados, derechos der asobre informes y resultados de
la investigacion y derechos sobre materialsieds que vayan atilizarse en las actividades de investigacno
microorganismos U otros materialb&logicos, asi como derechos de Pl sobre cualquier infddmade referencia
que no sea de dominio publico. Todos estos aspéetbsin de considerarsstricementeconfidendales.

REFERENCIAS

Guide on Employees Creations. IPR-Helpdesk El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.ofipjo el edgrafe Copyright.
Visién gererd de la situacion de los derechos mtepiedad intelectual de distintas creaciones producidas gordeadcs y la manera de transferir los
derechos a uempleado,y a unempgeador, con esyecial dedicaciéon a las directivas deU&.

“Collaborative research: Conflictson authorship, ownershimnd accountability”. Rochelle Cooper Dreyfuss. Evianderbit Law Review
2000, vol. 53. Pagina web tg://law.vanderbit.edulawreview/vol534/deyfuss.pdf Se ocupa de la titularidad de la Pllesiniciativas decolaboracion,
trabajoscontratado® subcontratados; sussduciones.
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Merecedores de un ulterior ahondamiento son lesurtstancias especificas:

« inventores dependientes de la sociedad. En ,ltetimo en numerosos otros paises, las invencioesarmlladas en
presencia de una relacion de trabajo subordinad@signados en linea de principio al empresarioe8ibargo, el art. 64
c.p.i distingue tres situaciones:

a) en caso de que la invencion industrial seazaddi en la ejecucion de un contrato o una relad#btrabajo en que la
actividad inventiva es prevista como objeto deltiain y a tal objetivo pagado, los derechos cornsigas de la invencion
misma le pertenecen al empresario;

b) en caso de que no sea prevista un pago devaadtinventiva, los derechos consiguientes davancion le pertenecen
al empresario, pero al inventor corresponde elatier@ ser reconocido como tal y en caso de queajgtesario consiga la
patente, un ecuanime premio por la determinacibnuk se tendrd en cuenta de la importancia deoteqrion otorgada a
la invencion de la patente, de las tareas desadadly del pago percibido del inventor ademés Hsagerte técnico que
ésta han recibido de la organizacion empresarial.

¢) en caso de que no recurran las condiciones @@ tps puntos a, y b, y se liberan de invencidaostrial que concierne al
campo de actividad del empresario, este Ultimoetieinderecho a opcién por el empleo exclusivo exausivo de la
invencidn o bien por la adquisicion de la pateii. derecho de opcion tiene duracion en todo casitaa, en cuanto
debe ser ejercido dentro de tres meses por la fbehecibo de la comunicacion del depésito de ligisal de patente. En
este caso de también habla de invencién ocasional;

« las invenciones de las Universidades. El art.cbi prevé que, cuando la relacion de trabajostrame con una
universidad o con una administracion publica hdkientre sus objetivos institucionales finalidades busqueda, el
investigador es titular exclusivo de los derechmssiguientes de la invencién patentable de quais.&n caso de mas
autores, dependientes de universidad, de las eastnaiciones publicas, los derechos consiguientesadevencion
pertenecen a todo en partes iguales, salvo difeparticion.

 consultores. Ocurre cada vez mas a menudo qdesarrollo de actividad inventiva les sea confiadtrabajadores
auténomos. En lItalia, los contratos de busqueddistimguen fuertemente, en razén del titulo publicprivado de las
partes, pero también en razén del objeto del cmntraismo. Son en general atribuibles al esquemka d®ntrata o el
contrato de obra y deben ser definidos y previstidadosamente;

« inventores conjuntos. Cuando mas de una persoméalmuye de manera relevante a la ideacion yradhzacion de una
invencion, tales sujetos como inventores conjuntmn definidos y, por tal motivo, tienen que seafot@xpresamente
mencionados en la relativa pregunta de patentéosSinventores conjuntos también son los que ptasela relativa
solicitud de patente, este Ultimo sera concediajucbamente a ellos;

« titulares conjuntos. Se habla de invencion deo@riLa aplicacion y la explotacién de patentes, peenecen a mas
entidades o personas, corresponden a todo losileots y son disciplinados por las reglas sobreo@union. Los
cotitulares son obligados solidarios al pago dengmiestos de patente.

El art. 10 de la Ley 24.481 prevé que, en casodenciones realizadas durante el curso de unadelde trabajo:

(a) los derechos consiguientes de la invencién migertenecen - en caso de que la invencién indusea realizada en la
ejecucion de un contrato o una relacion de trabajgue la actividad inventiva es prevista como tobjiel contrato - al

empresario, al dependiente correspondera una reeuidie adicional para tal invencion (en el casoqgee la propia

contribucién a la misma invencion y su valor pdrarepresario vayan mas alld de cuanto previsteppropio contrato de
empleo);

(b) en caso de que no recurra la condicion delgany se trate de invencion industrial que entralecampo de actividad
del empresario (fruto de las competencias adquinma el dependiente dentro de la empresa del ménpresario), este
Ultimo podré - dentro de un término de noventa d@k creacion de la invencién - decidir si adguiino la titularidad de
la patente o bien hacerse conceder una licenciasixa de empleo, en cuél caso el dependiente dethelrecho a una
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ecuanime remuneracion, que incluira el derechareitpehasta el 50% de los royalty conseguidosla@xplotacién de la
patente en cuestion.

Caso estudio: Agippetroli S.p.A./ A.R.

Cuando el dependiente de una sociedad depositadlinéiud de patente, haciendo propios, ilegitimatglos resultados
de una busqueda efectuada por la sociedad misroa toghaya o no participado - y reivindicando polos relativos
derechos econémicos, debidos a su empresarioreama hipétesis de nulidad por patentamiento abusi

Verificado que la misma prevision del actor conoéetna hipétesis de invencion de empresa, si raedécio, tiene que
creerse que los derechos patrimoniales consigsiatgda eventual invencién pertenecen de modo iratoeg directo,

originariamente y autométicamente al empresariogspondiéndole al dependiente solo el derecholmpem el caso, el
ecuanime premio. EIl primer derecho del dependianser reconocido autor no le atribuye tambiéneebcho a hacer
patentar la invencion de parte del empresario yomsanstituirse a su inercia, patentando a la misna

Mientras el empresario puede elegir no patentgotando la invencién en régimen de secreto, ekdéignte no puede
patentar la invencion de empresa a nombre y cypzofaa.
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Contratacion, concesion deenciasy
transferenciadetecnologia

45. ¢Cuéles son los principales acuerdos cootbes parala transferenciade
teaologia?

La transferencia de tecnologia se reatimmmalmentemediante una relacion juridica en virtud ldecual el
titular de unatecndogia patentada conocimiento técnico vende o concede a otraopa fisica quridicauna
licenciapara utilizar dicha tecnologia o conocimienéznica

Estas relaciones juridicas tienen un caracter e&deremte contractual, lo que significa que quieansfierela
tecnologia consiente en transferirla y quien la recibenstente en adquirir los derechos, el permisoelo
conocimiento técnico en cuestion. Hay vario®todos y disposiciones juridicas para transferi adquiir
teanologia, incluidos lossiguientes

Venta o asignacion dies derechos dél

El primer método juridico ek venta pord titular de todos sus derechos o de sus derechos excusivoa
invencion patentaday la compra de estos derechos por otra pers@isza o entidad. Cuando shan
transferido todos los derechos exclusivos a una invencipatentadasin ninguna limitacion de tiempo mtras
condiciones, por el titular de la invencigmatentadaa otra personafisica o juridica, se dice que ha habidma
asignacionde estos derechos. Estos principios y caradtardstambién son validos para la asignacide
otros derechos dperopiedadindustrial (por eemplo, marcas registradas o dibujos o modeludustiaes).

Licencias

El segundo método juridico consiste en una ligenaisaber, el titular de una invencipatentadada permiso a

otra persona fisica o juridica para llevar a calem el pais por un periodaleterminadouno o mas de los
“actos” abarcadospor los derechos exclusivos a la invencipatentadaen ese pais. Cuando se date

permiso, se ha concedido una “licencia”. Puedeordarse que estos “actos” son“ifabiicaddn o utilizacion de
un producto que incluy invencion, la fabricacion de productos por un proceso qomprendda invencion,

o lautilizaciondel proceso que incluye iavencion”.

Contrato sobre conocimientos técnicosmow-how”

El tercero delos tres métodos juridicos principales tansferencia y adquisicion detecnologia se ocupa déos
conocimientos técnicos. Los conocimientos témise refieren en general a conocimientos sobmadaerade
hacer algo; los conocimientos adquiridos en udaterminadaesfera. Los conocimientos técnicpsieden
comunicarse de modo tangible mediamtecumentosfotografias,proyectos y tarjetas deomputadora, entretros
medios. También pueden comunicarse de fomangible. Un ejemplo podria ser el acto weingeniero
de la empresaproveedorade los conocimientos técnicos que explica un mmcea un ingenierale la parte
recepora.

Es posible introducir disposiciones sobre losoctmientos técnicos en umocumentoescrito separado del
contrato delicencia. También esposible incluir estas disposiciones en un contrato lencia. Cuando las
disposiciones relativas a los conocimientos t@Emiiiguran en un escrito @ocumento separadwo distinto, este
escrito o documentose llama normalmente“‘contrato sobre conocimientos técnicos”, o tcamo de “know-
how”.



Franquicias

La transferencia comercial decndogia también puede tendugar en relacion con el sistema deanquicias Una
franquicia es una disposicién comercial por la daateputacion, informacion técnica y conocimientde una parte se
combinan cona inversion de otra parte con el fin de vender mesizan o servicios o dprestarservicios directamente

al consumidor. El establecimiento donde senercializan estos bienes o0 servicios ostegg@meralmentaina marca
registrada, marca de servicio o nombre comercialtiene una decoracion (“look”) o disefio especiabld local. La
licencia concedida por el titular para limir una marca o nombree combina generalmente con el suministro por este
titular de conocimientos técnicos queloptanalguna forma determinadainformacion técnica, servicios técnicos,
asistencia técnica o servicios administrativosaties a la produccién, comercializaciGmantenimientoy administracion.
Véase la pregunt&0.

Venta e importacidn de bienes de capital

La transferencia y adquisicion comercial tEnologia puede tener lugar con la verdgdgquisicion e importacion
de equipo y otros bienes de capital. Sormgjes de equipo de capital la maquinaria syHarramientas necesarias
para fabricar productos la aplicacidbn de unproceso.

Acuerdos sobre empresas mixtas o “jaieitures”

Una empresa mixta es una forma de alianza entseedwpresasseparadasHay dos tiposfundamentalesie empresa
mixta: las empresas mixtas patrimoniales y lapresas mixtas contractuales. La empresita patrimonial es un
arreglo que crea una entidad juridiseparadgoor acuerdo de dos o mas partks empresa mixta contractual
podria utilizarse cuando no se necesdstalleceruna entidad juridicaeparada @uando no es posible hacerlo. Los
acuerdos ddicendas, contratos de conocimientos técnicos u ommaodcs juridicos para la transferencia y adquisicion
comercil de tecnologia pueden integrarse en cualquierastietipos de empresasiixtas

El proyecto llave emmano

En algunos casos, dos o mas de los acuedwnserciales para la transferencia tdendogia, y por consiguiente
los métodos juridicos queefilgan, pueden combinarse como medio para confiapl#ificacion, construccién vy
funcionamiento de una fabrica a un Unicovpedor deteaologia o a un ndameromuy limitado de proveedores de
tecnologia. Por consiguient&l proyecto llave en mano puede incluir uousda ampia por la que una parte se
compromete a entregar a eliente — el receptor de léecnologia — toda unaplanta industrial que funcionard con
arreglo a normas de cumplimient@acordadasEs mas normal que el proyect@e en mano incluya € compromiso
de una parte de suministrar al cliente el disdBolaplantaindustid y lainformacion técnica sobre stuncionamierto.

Acuerdos sobreonasiltorias

Los acuerdos sobreonsultorias estan relacionadosgeneralmentecon el apoyo, asesoramientou oOtrosservicios
prestados por un consultor (una persona indiViduaina empresa) gblanear la adquisicion deuna determinada
tecndogia, disefiar una nueva planta, preparar licitadgo&ra la construccion de uruevo edificio, fébrica o equipo,
intentar mejorar unatecndogia existente u otras actividades en las qoeedeprecisarse ehsesoramientale un
experto con conocimientos técnigosttinentes.

REFERENCIAS

Licensing Executives Society International (LESHKo web wwwlesiorg. Articuos, noticias y recursogelacionados con la transferencia
de tecndogia o de derechos deropiedad intelectual: desde conocimientos técnicosneenciones patentadas dsta programas informaticos,
derechos de autor rgarcas.

Strategiesfor Leveraging Intellectual Property Through Licensirdgint Ventures, Allianceand Franchising. Netprereur Distinguished
Author  Series. 2001. Pagina webwvww.netpreneur.org/advisors/ip/images/Strategies IRapdf  Expone tendendas esenciales para el
aprovechamientale la PI, distintas estrategias, su aplicacigara diferentes objetivos, compromisos, unsms Yy cuestiones esenciales de indole
juridica y dereglamenécion.
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46. ¢Cualessonlos elementos principaledeun acuerdode concesiondelicencia?
¢ Cuales somascuestiones principales que deben tenerse ena@mniegociaun
acuerdo de concesion bieencia?

Figuran a continuacion los temas tipicos dg nlegociaciones queesembocarmn la concertacion deun contrato de
licercia y que requieren una atencion especial emettaccion de sus disposiciondssis disposiciones se exponen
desde el punto de vista ¢ concesion ddicencia de patentes pero sorélidastambién para otras formas de PI.

Identificacion ddas partes

Uno delos primeros puntos que deben preocupar a los neljweisidd contrato de licencia es identificar las entidades
personas que seran las partes, o dicho de mtdo, que firmaran el contrato de licenciquedararjuridicamente
vincdadas con la ejecucion de sus disposiciones. El objetigola descripcion de las partes en un contra&diceéncia es
identificar cada una de ellas con la suficienéetidumbre para quesuidentidad no se convierta luego en tema de
controversia

Tenma

Estas disposiciones describen el producto qu@seard, utilizar4 o vendera, o el proceso que se apliyaadpartir dd
cual se obtendra un producto que a su sesa utlizado o vendido. También determinanla invencion o
invenciones incluidas en el producto o procebaciendo referencia a la patente o aplicadépatente pertinente,
describen los conocimientos técnicos que se suministranetgrchinan los adelantosle una parte o de la otra, Igs
condiciones en que una parte pondra estos adelanttisposicion de latra.

Limitaciones déda licenciay practicas anttompetitivas

La licenciapuede tenegelgunas limitaciones contactuales relativasa actividades permisiblggalricar, verder, esferas de

utilizaddn, etc.) o restricciones sobre parte de las rédivationes hechas sobre ellas, esino restricciones

territoriales o cuantitativas 6mitaciones de los precios de venta. El acuerdo lidenciaespecificara, en general,
qué parte en el contrato de concesionlicacia podrd realizadeterminados actade explotaciéon en virtud de sus
disposiciones, en qué territorio o territoriog, con qué efectos sobre las disposiciones teateros relativas al

licenciante o al titular de lecenca

La decision sobre cada una de estas cuestiones adthe reflejadaclaramente en el contrato de licenci&in embargo,
toda disposicion que esté en contradicciGon la prohibicion de practicas antitrusb anticompetitivas se
considera generalmente nulanedlida.

REFERENCIAS

International Licensing- Structuring Deals Worldwidéadas &Parry.

Pagina web wwwvadas comIPPropeaty/LicersinginternationallPLicensing Contiene informacién sobre licencias @R, consiceracione sobre cuando
ofrecer en licencia la PI, y disposiciones de umeedn deicerncia.

Asianand Pacific Centrefor Transferof Technology (APCTT)Sitio web_www.apctt.org APCTT es una organizacion punteda los servicios de

transferencia déecrologia para PYME. APCTT Blding, PO Box 4575, Qutabinsttutional Area, Nueva Delhi 11@16, India. Tel.: +91 11 2696 6509.
Fax:+9111 2685 6274 E-mail: infocentre @pctt.org.
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Explotaciéon

Las cuestiones que deben tratarse en relaoidn laexplotadén dd producto comprendera calidad del producto en
si, el volumen de produccion, la fabricacidle parte del producto por terceros gse@n autorizados por el
licenciante, la importacion del producto parasdisfacer la demandalocd cuando falte suficiente aportacion en el
mismo pais, y la Utzadon de los canales de distribucion tleenciang.

El titular dela licencia también puede pedir la seguridad de Iggeconocimientos técnicos suministradas adecuados
para conseguir el objetiveacordadocon el licenciante. Esta seguridad se consideoano una garantia delos
conocimientos técnicos y se incluye a menudonccauna “disposicion de garantia” en el acoedelicenda

Solucion de catroversias

Las controversias y su solucion son cuestioneg dgben tratarse en el contrato. Puede saiil diféntificar por
adelantaddos problemas que puede perjudicar a una pddeante € plazo de valideald acuerdo de licencia. Sin
embargo, no es tadificii encontrar maneras para glas controversias se traten cuandsufjan. La solucion de
controversias también abarca dos aspectos Ehgsimero esel derecho neciona que debe regir € acuerdo. Esta es
una cuestion que debe negociarse, pero podrielsgerecho del pais détenciané o dd titular de la licencia o, a
menudo, € pais donde se estédizando € acuerdo en stotaidad o la mayor parte de él, porque en definitiva éste es
probablemene € lugar donde con mayoprobabilidad puede surgir una disputa. El segundo aspextoel método
adecuadoy el foro donde deben solucionarse dantroversia.Las partes pueden decidir Iss disputas deben ser
solucionadas por las partes, quizd con asistedeian mediador, o mediante arbitraje o por un .jugz importante
es que estas cuestiones, seglnaager@, propacionenla mejor oportunidadposible para que las controversias se
sducionen de modo rapido ¥écil. En cuanto al arbitraje y la mediacién, puedeegarse al contrato deenciauna
clausula que designe el Centro de ArbitrajeMediacion de la OMPI como el foro para solucionar las
controversias. Haymasinformacion sobre mecanismos alternativos de gmiude controversias, como el arbitraje y la
mediacion, enla pregunta 69. Puede visitarse también e sikb del Centro de Arbitraje y Mediacion de QMPI
en http://arbiter.wipo.infcentefindex-es.html

Duracion del contrato déicencia

La escala temporal de un contrato ldencia— a saber su inicio, duracion y terminacion a—de estarestipulada en

el contrato. Puede concederse lierrtia un derecho de PI para un plazo méaximovidenda (por ejemplo, el plazo
maximo en el caso de patentes gesmeralmentede 20 afios). Tambiépuedernconcertarse acuerdos de concesion
de licencia mas cortos has partes pueden reservarse el derec®finalizar el contrato si ocurrefas circunstancias
eyecificadas.

REFERENCIAS

Innovation Relay Centre (IRC) Gatewd&jtio web http//irc.codis.lu. Importante redeuropeague se ocupa principalmente de los servicios de
transferencia de tecnologfeansnacionapara empresagspecialment®YME.

Getting toYes: Negotiating Agreement Without Giviltg Roger FisherWilliam Ury y Bruce Patton. Segunda edicidPenguin.
1991. US$ 14,00. Penguin Group (U$A9., 405 MurrayHill Parkway, East Rutherford, NJ 07073, Estados Wnidel.:+800788 62
62 (dentro ddos Estados Unidos). Sitio web: wwperguinpunam.com. Una obra sobre técnicas degociacion.
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47. ¢Cudles son las ventajas y las desventajas dedasia®

Las empresas que poseen derechos sobre gsatecinocimientos técnicos u otros activos pdepiedadintelectual,
pero que no puedan o no deseen estarutrealas ena fabricacion de productogpodrian aprovechar la concesion
de licencias sobre esos activos valiéndose de omgor capacidad débricacion, unas redes de distribucion mas
amplias, un mejor conocimiento dd mercado local y una mayorexpeaiencia administrativa de otra empresa (el
licenciatario).Ademas:

Los licenciantes que posean experiencia le@niito de la investigacion y desarrolite productosencuentren
mas conveniente concedécendas para la fabricacion de nuevgwoductcss en lugar de encargarse ellos mismos
de esdabor.

La concesion ddicencas puede utilizarse para obtener acceso a nueveosades queresltan inacesblesde otra
manera. Otorgando #&tenciatarioel derecho a comercializar y distribuir el praducel licenciante puede introducirse
en mercados que de otro modo no podria esjécanzar.

Un contrato ddicencia podria ser un medio para qeklicenciate obtenga derechos sobias meoras, los
conocimientos técnicos y los productos conexos egjulicenciatario ponga a punto durante elgaeride duracién
del contrato; no obstante, letenciané no podra exigir siempre esos derechgs, que en algunos paises hay
restricciones sobre la inclusion déusulagle este tipo en la®ntratcs.

Una licencia puede ser un medio de convertir anénactor en socio o colaboradosolwcionandolitigios en materia
de propiedadntelectual sin acudir a ldgburales.

Conceder licencias podria ser fundamental, ecasb en que un productpatentadodeba incorporarse a otros
productos para poder venderlo. Asimismo, algupmductos estan protegidos parios derechosde propiedad
intelectual, quepertenecera distintas empresas y son necesarios pa@erfabricar un producto.

Por ultimo, cabe resaltar que los acuerdos lidenca permiten al licenciante conservar la titulariddellos derechos
de propiedadintelectual y al mismo tiempo recibir ingresos pas regalias que s#eiiven de ellos, ademéas de los
ingresos que se obtengan de su explotacion eprddsictos y servicioguevenda.

Los riesgos de laoncesidrde licenciasson lossiguientes:

El licenciatario puede convertirse en competidtal licenciante. De esta manera, pu€dempirizar”las ventas del
licenciante de manera que éste obtenga menossogderegdias que las pédidas derivadas de las ventas que
lleva a cabo su nuevo competidoEl licenciatario puede tenewentgja sobre el licenciante o acceder mas
rapdamentea mercado puesto que puede tener unos cogpsiestaa punto del producto mdsducdos.

El licencidario puede solicitar repentinamerte que se le proporcione asistencia técnicamacian de personal,

datos técnicos adicionales, etc. Esto puedsultar demasiado caro para liebndante. Es importante a este
respecto que en el acuerdo de licenciadsBnan cdaramente los derechos yresponsabilidadede las partes,
de manera que puedan resolverse rapida y efersteniosdesacuerdos ewntiales.

El licenciantedependale la competencia, capacidad y recursos delciaemio comofuent de ingresos.
Estadependencias aun mayor en el caso de las licencias exclusivdas que eflesempefidneficaz del licenciatario
puede significar que el licenciante no obtenggreisos por regalias. Una medida quewedetomar para prevenir esta
situacion es el establecimiento de disposicionentractuales relativas a regalminimas y otras clausulas, aunque el
problema sigue lehte.

El acuerdo delicenda puede ser desventajoso cuandoproducto o tecnologia nesté claramente

REFERENCIAS

Exchanging Value: Negotiating technology licensigreementsPréxima publicacion déa OMPI y el CCl. Estara disponiblen la libreria
electronicade la OMPI enwww.wipo.int/ebookshop Contiene informaciéon sobréa manera de combinar distintas forn@s remuneacion dentro de
una licencia determinadale propiedadndustrial o dentro de un acuerdo tdansferercia de tecnologia.

The Basics of Licensing. Licensing Executives Society. 1995. Precio paraiosoUS$ 6,00; precio para no socios US$ 7,06sp&nble en
www.lesi.org Opusculo quedfreceuna introduccién basica al proceso de concesiénlicencias, incluidas licenciasternacionales, y un diccionario
sobrenegociaciones.

Licensing: A Strategyfor Profits. Edward P. White. Edicién revisada. Licensing Exiges Society. 1996. Precio para soditfS$

26,00; precio para no socios US$ 31,00spéribles en www.lesi.org Informacién amplia sobre la compra y verda tecrologia, patentes,
derechos de autor y marcas en todas las esfemmdie® una guia dplanficacién para conseguir los mejores resultadabre la base dela
experiencia de los demas, como organizar rspresa para conceder licencias, estudios ad®s¢ indices extensosbipliografia.
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definido o no haya sido completado. En dicho casale esperar que liglencante contintie la labodepuesta a
punto del producto con un coste muy alto para faags allicendatario.

Ventajas que tiene paehlicenciatariola concesion de licencias

Existen varias maneras mediante las que el acudallicencia pued®freceral licenciante y alicendatario la posibilidad
de aumentaros ingresos yos bendicios e incrementata cuota demercado:

Con frecuenda las empresas tienen prisa por introducir nueposluctos erd mercado. Mediante un acuerdo de
licencia que otorga accesotecndogias y marcas que ya esté&@staltecidas o inmedatamete disponibles es posible
que una empresa llegue m@pidamental merada

Es posible que lapequefiasempresas carezcan de l0S recursos necespaias llevar a cabo las actividades

de investigacion y desarrollo que son ne@sarpara suministrar nuevoproductos o productos de mayor
calidad. Gracias a los acuerdos lieencia las empresas tienen accesoavancegécnicos que de otra manera
resultariandificiles de obtener.

La licencia también puede ser necesaria para mantengrcrementar una posicion que gsta bienestablecida

en el mercado pero que resuimenazadgor nuevos disefios o métodos pi®duccion. Los costos que entrafia
estar al tanto de los Ultimos avances y tendengagden resultar enormes y acceddgpidamentea una nueva

tecndogia por medio de un acuerdo de licencia puede serefar manera de superar egblema.

También es posible establecer acuerdos lidencia con otras empresas gracias a doBles, en
combinacion con la cartera tecnolégica de napresa, se pueden crear nuevpsodudtos, seavicios Yy
oportunidadesle comercializaci@.

Desventajas que tiene paghlicenciatariola concesiéon décencas

Cabe la posibilidad de que Ektenciatarioincurra en compromisos financieros paaalqurir unatecnologia
gque no estd “a punto” para ser explotad@mercialmente o0 que debenadificarse para satisfacelas
necesidadegsid licendatario;

La licencia de propiedadintelectual puede afiadir un cumulo de gastosin producto que&o estaregpadado
por el mercado. Siempre es interesante afiagivan tecnologia, pero Unicamerg® casode que se haga a un costo
que soporte el mercado eoncordanciecon el precio queuedecobrarse. Si safladermumerosas tecnologias a un
producto, éste puede convertirse en un produoiyy avanzado desde punto de vista tecnoldgico, pedemaiado
caro de introducir en ehercaa.

La concesion décendas puede crear undependencigecnologica erel proveedor, quiempodia decidir no renovar
el acuerdo de licencia, negociar acuerdos dediaecon lacompetencialimitar los mercados en los que puede usarse
la tecndogia concedida en licencia lomitar los actos deexpldadén permitidos con arreglo al acuerdo l@encia.

La concesion ddicencia de propiedadintelectud puede plantear problemas licerciante y a licencidgario en caso de
gue los organismos de contrgubernamentalconsideren que egeiludicid para la libre competencia o que se
trata de un caso de connivencia desleal. Ademasjidancias son bastante complejgssi un servicio de consejeria
juridica no estudia y examinatentamenteodas las clausulas sustancialpsedenresultar perjudiciales. No obstante, si
se preparan pomadelantadoy se cuenta corasesoramientquridico, las licencias depropiedadintelectual son un
instrumento empresarial fundamental que puedeflogar aambas pdes.

REFERENCIAS

A Practical Guide to Licensing.Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 199Bagina web
www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-licensBep00.pdf Se centra en la negociacién de licenciambtén expone loslenertos basicos de las
licencias y sus ventajasdgsventajas.

The Licensing Business Handboddaren Raugust. Cuarta edicion. ERBdmmuniations. 2002. US$ 69,95. EPMommunications, Inc., 160
Mercer Street, 3rd Floor, Nueva York, NY 1001Bstados Unidos. Tel+1 212 941 0099. Faxt1 212 941 1622.E-mail: info@epmcom.com
Explica el concepto de licencia para person@sperimentaday para principantes y cémaprovechaias licencias para cunplir los objetivos dda
empresa y ampliar las lineas peoductos.
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48. ¢Queé ventajas y desventajaeneparticipar en unaempresa mixta corotra
empresa?

Empresas mixtas (o “jointentures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un madioy necesario para introducirse en nuevos mescafim algunos
mercados qudémitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtasgoueskr el Unico medide conseguir entrar en
el mercado. Dentro de las empresas mixtas doscipantes suelen tomgpaosicionesclaras en relacion con el capital
social. El volumen de estas participaciones puedeiar considerablementesi bien suele ser importante establecer
lineasclaras decontrd de gestion sobre las decisiones para quereflsdtados sean buenos. Una forma inferior de
participacion, que puede o no puedeluinda participacionen el capital social, son las alianzas estratégicas. dmpresas
mixtas tienden a tener un porcentaje frdeasoselativamente elevado. Sin embargrecenalgunas ventajasspecificas.

Ventajas ddéas empresas mtas

Las empresas mixtas permiten a las empresaaponentescompartir tecnologia y activode PI
complementarios para la produccion y comercialiracle bienes y servicioanovadoes.

Para la organizacion mas pequefia con capaddades insuficientes de financiacion ode gestit
especializada, el sistema de las empresas mixdep resultar ser un medio eficaz de obtenereogrsos necesarios
para entrar en un nuevo mercado. Esto pusde especialmente cieren relacion con mercados en donde
los contactos locales, el acceso a la distiflou y los motivos politicos pueden convertir el sistema de empresas
mixtas en la soluciopreferida o incluso obligada por motivosjuridicas.

Las empresas mixtas puedenlizdrse para reducir la friccion politica y mejorar aceptabilidadloca o nacional de
la empresa.

Las empresas mixtas pueden proporcionar coneetos especializados sobre los mercalbosles, la entrada en
los necesarios canales de distribucién y el acaeseuministros de materias rpds, contratos del Estado e
instalaciones locales daoducdon.

En un ndmero creciente de paises, las empresadasnireadas cofos Estados huéspechan adauirido una
importancia cada vez mayor. Estas empresasasnptieden formarse directamenten empresapropedad dd
Estado o pueden dirigirse hacia empresampeonase la industrianacional.

Ha aumentadola creacibn de empresas Yy alianzas temporales consorcio, cuyo objetivaes ejecutar
determinadosproyectos que se considerademasiadograndes para que puedan atacarlos las emppEsa
separado(por ejemplo, iniciativas de defensa impomrant proyectos deobras publicas, nuevas iniciativas
tecnddgicas mundiales).

REFERENCIAS

A Practical Guide to Joint VenturingRobert Auerbach. Foundation for Research, Science andlechndogy. 1998. Pagina web
www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-JntVentse@00.pdf Se ocupa de las empresas mixtas, con ideas gaggfi orientacionsdore reduccion de
desacuerdoyg controversias cotos asociadoscomergales.

International M&A, Joint Venturesnd Beyond: Doing the DeaDavid J. BenDaniel, Arthur HRosebloom y James JHanks. Segunda
edicion. John Wiley & Sons. 2002. US$ 39,96hn] Wiley & Sons, 10475 Crosspoint Bhddianapolis, IN 46256, Estados Unidos. Tel.: +1 877 762
2974. Fax:+1 800 597 3299E-mal: corsumers@viley.com. Como encontrar, analizar, estructuramegociar tratosinternacionaes; comprendeestudios
de casos Y listas d®mprobacion para ayudar a tomatedsiones.
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El contrd de divisas puede impedir que una empresa expagéal y puede dificultar linandacién de nuevas
filiales en el extranjero. En tales casos, el sistio de conocimientos puede servir pajeae una empresa pueda
obtener una participacién en el capital de @mapresa mixta creada cam asociadoloca con acceso a los fondos
ne@saios.

Desventajas de las empregas<tas

Un problema importante es que es ndificil integrar las empresas mixtas en una estrategiadal queincduya un
comercio transfronterizo importante. En taleswistancias, se planteacasiinevitablemente problemas relacionados
con la determinacion dd precio de las transferencias desde y hacia el paion el origen de las exportaciones, en
especial, davor defiliales de propiedad plenanotrospaises.

La tendencia hacia un sistema integrado de gestidondial de efectivo, a través de utemoreria central, puede
provocar conflictos entre asociados cuando ¢k <= la empresa intenta imporienites o incluso directrices sobre
la utilizacion del efectivo ydd capital de explotacion, la gestion de lasgisds, y el wlumen y medios de pago
de los bendicios transferibles.

Otro problema grave se plantea cuandos objetivos de los asociados son araba sierdo,
incompatibles. Por ejemplo, la empresaultinaciond puede tener una actitud mulferente ante el riesgo que
su asociado local, y puede estar dispuestaceptar pérdidas a corf@azo para ganar participacion en el
mercado, asumir niveles elevados de deuda starganasen pubicidad. De modo semejante, es muy posible
que los objetivos de los participantes cambia lo largo del tiempo, especialmente cuando puedsseptarse
la alternativa de establecditiales de propiedadplena a las empresas multinacionales con acdasereado de la
empresa nxta.

Se plantean problemas edacion con la estructura de administracion e persona de las empresas mixtas.

Muchas empresas mixtas fracasan debido a conficio® los intereses fiscales entredsacados.
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49. ;Comosepagan los derechos de propiedad intelectual eadosrdos deoncesin de
licencias?

El “precio” o “costo” de la adquisicion deropiedadintelectualdependeale determinadogactores, entre ellos el caracter
y duracién de los derechos ¢wopedad intelectual, yla teamologia y poder relativode negociacion de las
partes. Efuturo transferidor realiza una valoracion cuidadosafugrtion del valor o dela tecnologia o de la necesidad
que se tiene de ella, de las tecnologidsrnattivas disponibles, de las perspectivasrdgresotecnoldgico y dela
produccion yrentabilidad probales de la tecnologiaque puedetransferirse. El posible transferidor tambiérealiza
proyecciones especificas sobre la produccign la consiguientefuentede ingresos procedentes de otros posibles
licenciatarios o receptores decnobgia

El posible receptor de la transferencia evalls pagos totales que deber4d efectuar peoaseguir una
determinadaecnologiay los futuros progresos de esta tecnologia, syclimpara corla rentabilidad dela empresa a
lo largo de undeterminadoperiodo. EIl receptor también evalla estos pagos relacion con los costos d&a
tecnologia 0 con los pagos dternativos realizados por transacciones semejantes. Véaasinformadon sobre la
valoracién ddosderechos dgropedadintelectual en la pregunt@2.

Una remuwnera@n monetaria directa por derechos p®pedadintelectud o por tecnologia puedeadgotar distintas
formas:

Pago de unasuma globaluna cantidad previamente calculada que se pagmae/ez caplazc.

Regalias pagos cdculados posteriormente y recurrentes, cuyo importedstermina en funciome la utilizacion
o resultados economicos (unidades de producaididades de servicio, ventdgl producto, benefi¢os).

Tasas remuneraciomor servicios y asistencia prestados por expetéosicos oprdesimales, fijadaenun importe
determinadoy calculada por persona o por periodosdevido.

Estas formas deemuneraciérpueden combinarse en determinadoacuerdo de concesion de licencialderopiedad
industrial o de transferencia de tecnologia. Emradg casos, la sungiobal puede sustituicompletamentes| sistema de
regalias, mientras que en otros casos podrian inamb los dos sistemaspor ejemplo, el titular de léicenciao receptor

de la tecnologia puede preferir hacer un pagobaylen lugarde una forma u otra de regalia. En otros casos, puede
ofrecerse al titular de lécenciao receptor de léecrologia la oportunidad de pagarregdias por unidades de produccion
en lugar de hacerlo por ventas. Las tasagor servicios y asistencia técnica pueden determinassparadamente,
estipularse poadelantad@ negociarseamedida que se prestan kmsrvidos.

REFERENCIAS

Exchanging Value: Negotiating technology licensigreementsPréxima publicacion déa OMPI y el CCl. Estara disponiblen la libreria
electronicade la OMPI enwww.wipo.int/ebookshopContiene informaciéon sobréa manera de combinar distintas forn@s remuneacion dentro de
una licencia determinadale propiedadndustrial o dentro de un acuerdo tdansferercia de tecnologia.
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50. ¢Quéesuna franquicia?

La franquicia puede considerarse como un arregl@l que una persona (el franquiciador) quepteparadain sistema
para llevar a cabo udeterminadonegocio, permite a otra persor(@ titular de laframquicia o franquiciado) utilizar
este sistema deonformidad con las prescripcionesdd franquiéada, a cambio deunaremuwuera@dn. La relacion es
continua, porque el titular de la franquicia actde conformidad con lamormasy practicas establecidas por el
franquiciador y vigiladas por ély con su asistangiapoyocontinuo.

Por consiguiente, la franquicia estd relacionadan on sistema por el cual el franquiciador da lkzral titular para
explotar. Esto puede Illamarsgistemade franquicia o smplemente el sistema.El sistema esun conjunto de
disposiciones quecomprendederechos dePI relacionados con una o mas marcasmbres comerciales, dibujos o
modelos industriales, invenciones y obras protegidoor derechos de autor, junton los pertinentes conocimientos
técnicos y secretos comerciales, todo lo cual pdotx para vendemercarciaso prestar servicios a los usuarios finales.
Ademas, el sistema incluye factores que contribuy@ éxito de un negocio, como recetas y métodos de preparar
comida, disefio de loaniformes de los empleados, disefio de los edficios, disefiodd embalaje, y administracion y
sistemas deontabilidad

Las caracteristicas tipicas de una relacidifraiequiciason lassiguientes

Una licencia para utilizar el sistemaA cambio de un pago convenido, se permitditaar de la franquicia
utilizar el sistema de la franquicia: de hecho se condemmciapara que elranquiciad utilice el sistema que tiene el
franquiciadr de explotar su negocio. Si el sistema de frangudebe exgotarseen unlugar determinadocomo un
restaurante o una tienda &anquicia,e lugar suelellamarse “unidad cofranquicia”.

Una relaciéon interactiva continuala relacion es continua, gomprendeventas multiples del producto
en franquicia (uofertas de servicios ddramguicia) durante un periodo de tiempo elncual el francuiciador prestara
asistencia continua al titular de flanquiciapara establecer, mantener y promover la unid&d frahquicia. Esto
comprendda actualizaciéon de la informacion pertinergemedida que dtanquiciador desarrolla técnicas nuevas y
mejores para el funcionamiento Eeunidad de franquicia. Elitular delafranquicia, por su parte, tienk obligacion
continua de pagar derechekfranguiciador por la utilizacion dd sistema concedido en franquicia o para imizan
al franquiciador por la prestacion de servicios continuosgeston.

Derechodel franquiciadorde prescribir el modode funcionamientalel negocio.El titular de la franguicia
acepta cumplirlas directrices dictadas por el franquiciadowue gdeterminan emod defuncionamiend del
sistema. Estas directivas pueden comprendentrol de calidad,praoiecadn del sistema, restricciones territoriales,
pormenoresoperativos 'y muchas otragglamentacionegjue rigen la conducta del titular d&a franquicia en
relacion corella.

La concesion déa licencia de una marca registrada geseralmente una condicion bésica del acuerdte franquicia.
En los acuerdos de franquicia, el grade abntrol deltitular de la marca registradasgeneralmentsuperior al
de los acuerdos normales de concesidiicgaciasde marcagegistradas.

REFERENCIAS

An Introduction to  Franchising.International Franchise  Association (IFA) Edigrzal Foundktion. 2001. Pagina web
www.frandhise.ag/edifoundintro2franchising.pdf. Expone los elementosfundamentalesde las framuicias, los términos utlizados, alternativas,
ventajas, desventajas y cuestiongsdicas.

International Franchise Associatiorsitio web www.franchise.org. Informacién, noticias, recursos y bases de datos séfamecuicias. La mayoria de
los recursos se pagan y son accesibles ades.

World Franchise CouncilSitio web_ www.worldfranchisemurxil.org. Articulos y un resumen sobre las franquicias emspaise.
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51. ¢Quéesun acuerdo de no divulgacion?

A veces es necesario que una empresa compartseaneto comercial con otra empresa. Un fabricpntedenecesitar
que se realicen ensayos especializados con aiotipp pero sin que la competencia conozca claacteristicasld
nuevo producto. Una empresa de montaje quizéedssleer si un proveedor puedempliruna especificacion nueva vy
exigente quele proporcionarauna rapida ventaja en el mercado, pero quiere que nadie mas use la misma
especificacion. En estos dos ejemplos el prototiga nueva especificaciéguizadeban salir de las manos del propietario,
pero como es logice propietario deseard mantenercehtrd.

La solucion es conseguir que la empresa a la saabivulgara la informacion confidencial firme watuerd de
confidendalidad llamado a veces acuerdo de no divulgacion. adonerdode no divulgaciénes un contrato en el
que el signatario acuerda no divulgiterminadanformacion, excepto en laondciones estipuladas en el contrato.
Los inventores o empresas recurren a menudos aduerdos de ndivulgacidn cuando comparten con terceros sus
ideas comerciales, sus prototipos de un mtodunnovador uotra informacion confidendal. Esto se hace a menudo
cuando se exploran las posibilidades de fabrideefiaro comercializar un producto dado en colaboraci@n otras
empresas, al negociar acuerdos de conced@licencia o al buscar financiacion para desarrallaproducto o aplicar un
plande negaios.

Acuerdos dao divulgacion

Un acuerdo de no divulgacion comiendeclarandoclaramente quién posee la informacion (elaila empresa que
la recibe (el receptor), y el propésito de la traisgdon de la informaciéon (el propoésitpemitido). Tras definir en qué
consistela informacion corfidercial, figuran las denominada®xcepciones #a confidencialidad, es decir, unéista de
acontecimientos que permiten qusecreto pase a ser d®minio publico, por lo que el receptor ya no esta
obligado a cunplir con las condiciones del acuerdo de divulgaciéon. Sin embargo, el receptor no debeea I
persona que publique la informacion en prifgar.

Seguidamentegn el acuerdo se detalla de qué manera el recdpbera proteger la informacion, gpédedehacer con
ella (utilizarla s6lo en el marco del preppd permitido), y qué no puede hacern cella (comunicarsela a
cualquier persona que no necesite accederirddanacion).

Generalmenteegllos establecen por cuanto tiempo la informacitaberd permanecerconfidencial; esteplazo suele
coincidir con e periodo de tiempo durante el cual el secreto @dasu titular una ventaja competitiven el mercado,
ademas de upequefianargen. Por lo general, se trata de periodos de a@ascoafics.

Una vez que el receptor Hmmad el acuerdo de no divulgacion, el titular puedemenicar la informacién con mayor
tramquilidad

REFERENCIAS

Divulgacionde Informacion ConfidenciaVivien Irish. OMPI.
Pagina web_wwwipoint/sme/es/documents/disd¢osing_inf.Hm. Expone lo que puede protegerse mediante aaiem® no divulgacién y cuando
convieneutilizarun acuerdo de ndivulgadén; incluye ademas un modelo de acuerdo dedivlgacion.

Intellectual Property Rightdor Engineers.Vivien Irish. Instituion d Electrical Engineers. 1994. US$ 39. Institution of EleatiEngineers,
Michael Faraday House, Six Hils Way, Stevenage, rtsHeSG1 2AY, Reino Unido. Sitio web: www.iees Explica la proteccion de las
innovaciones de ingenieria, con ejemplos. Tambgémsidera la titularidad de los derechos, los métodos edplotacion comercial, las restricciones
impuestas por l&€omunidad Europea, las técnicas para gestionar cogficada los derechos depropedad intelectua y cuando conviene pedir
asistencia juridicarofesional.
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Cuandoutilizar un acuerdode no divulgacion

Las empresas no deberian hacer un uso excesiMosdacuerdos de no divulgacion. La mejor mamgesguardar un
secreto seguira siendo: “no lkedigas a nadie”. Si no cabe mas remedio comunicar un secreto, deberda decirse
lo minimo indispensable para lograr el objetivamercial; en ocasiones alcanzatin esbozo, aunque para una
evaluacion técnica deberdan forzosamentansmnitirse los detalles de los conocimierttaicos que hay que
examinar.

A veces, en un acuerdo de no divulgacionfigeun plazo —supongamosyn afio- durante el cudhinformacion
que se divulguequedardal amparo dd acuerdo. Ello resulta util para los acuerd@snicos complejos, como las
empresas mixtas, aunque para esa clasenggesas sera necesario aocuerd independiente.

Asimismo, escoja con cuidado al receptor de larmécion. ¢Esta seguro de que podrd manteneprolmesade
confidencialicad?

A pesar de la proteccion juridica, los secretosesorales que hayan sido publicados no podtéolver a sersecretos”.
Aunque el titulardd secreto recurra a los tribunales y obtenga imtEemnizacién por lodafic sufridos, ello no hara
volver las cosas a su estado original. Sus cadgyes podran utilizar librementéa informacion secreta que tanto le
costo obtener. Por elley mejor serd asegurarse de que, ante todsestetaseramantenidoconfidercial.

Los acuerdos reciprocode nodivulgadon

A veces la informacion fluye en dos sentidos porque ambas partes segdivuhutuamenteinformacitn confidencial,
por ejemplo, cuando se establece una empresauntanj El acuerdo de no divulgaciéeflejaraentonces con claridad
este arreglo especificando la informacion dmfcial que est&@&ompartiendocadapatte.

REFERENCIAS

A Practical Guide to Non-disclosure Agreemersbert Auerbach.Fourdaion for Research, Science and Technolo@000.Pagina web
www.frst.govt.nz/businessArticles/Guide-NonDisclosure-Ju00.pd. Explica qué sonlos acuerdos de no divulgaciérsusobjetivos, sus tipos distintos,
las aplicaciones practicase)tratamiento déa informacion confidercial.
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52. ¢Cuales son los elementos esenciales de las ksetenarca®

Las licenciasde marcas son un fenébmeno de origen relativameet@ente en la historia de las marcdsa funcién
original de una marca era indicar el origen conagrgi las mercancias procedentes de una fugaéeno fueseel titular

de la marca no podian llevar la marca del licenciameirscurrir en engafio. De hecho, s& concedia unalicenciade
marca el licenciante corria el riesgo de que saclesara de no usém marca yde que se le cancelara la marca. El
ejercicio dd control de calidad por un licenciante soldms productos que llevaban su marca vendidos por el titular de la
licencia hizo pensar que estentrol era una manera de que el usuario evitara la @wmiéel de la marca. Esta idea
ficticia formé la base de las disposiciones sobemaros registrados insertadas en la mayoria de estatutosnatca
registrada durante mas de dAcs.

La mayoria de disposiciones sobre usuariosstragios requieren que las partes en la licesmiaetansusacuerdos al
registrador, quierios escruta para asegurarsdd caracter y amplitud de los controles dalidad que ejerceran los
licenciantes.El registrador debe garantizar que el registro desestuerdos concuerdeon el interés nacional, vy
denegaréel registro de acuerdos que al parecer fanilél tradfico de marcasSin embargo, debe sefialarse oge
registro se ha considerado como un elemamto esencial para qukaconcesion de unbcenciade marca seadida

Las disposiciones de registro se haalificado de permisivas y no obligatorias. Puede evitataecancelacion si el
licerciante mantiene el control sobréa cdidad de los productos concedidos en licencia y el titularladicenciase

considera que mantiene una relacion con lodystos erlicencia

Pueden concederselicencias de marcas como disposiciones accesorias patentes vy licenciassobre
conocimientos técnicos, eeparadamentde ellas. Entre las disposiciones particulades la mayoriade licencias de
marcas registradas pueden citdesesiguentes:

Permisode utilizacion La concesion del permiso ddilizaddn de la marca o marcas pertinentesla disposicion
que figura en primer lugar en la mayoria deueados de licencia. Las caracteristicde la marca o marcas
figuran generdmerte en unalistaen el acuerdo decertia, junto conlos productos en relacion con los cuales debe
utilizarse lamarca.

Numerode titulares de licencia Serd importante para el titular de licencia satgintos titulags mas se
asignaran al servicio del territorio dieercia. También sera importante que el titularlenciasepa donde estaran
asignadas las demdisencas para asegurarse de que sus rivales se asignaondicionesconparalies.

Control de calidad Como se dijo antes, €a base de todo acuerdo registrado de usidmjouna disposicion
estipulando que el titular de licencia noutilizara las marcas en productos que alcancen el nivel de calidad
prescrito por el licenciante. Las disposicionesreobl contrd de caldad estipularan que el usuario recibira
confidencialmente todas las especificaciondatos y conocimientostécnicos dd licenciante para poder cumplir
las normas prescritas de calidada vigilancia de esta clausulabligaranormalmenteal usuario a enviar
productos de muestral licerciante y a permitir inspecciones de la factori@myacems dd usuario y de los
métodos de produccién, materiales utilizadadmacenanentoy envasado de los producta@cabadosEl acuerdo
permitira a usuario eliminar los productos que @wnpan la norma decdidad, en el caso de queo llevenla
marcaregistrac.

REFERENCIAS

Trademark Licensingand Franchising: Making the Mostof a Mark. Gerd F. Kunze. OMPI. 2003. Péagina web
www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/tm_bey/doc/wipo bey 03_6.dacSe ocupa de la importancia de l@enciasy las franquicias, las licencias de
marcas Y las disposiciones corrientesladeclausulas.

Recomendacion Conjunta relatigdas Licenciasdle Marcas.OMPI. 2000.
Pagina webwww.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub83mhTexto de lasrecomendacionesobre las licencias de marcaspn modelos de
formulariosinternacionals.
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Comercializacion La licencia designard el territorio en aleqse utilizara la marcala licenciacontendra
generdmerte prohibiciones contrael comercio fuera del territorio designado asi como disposiciones para que
el licenciante se mantengtueradel territorio delicencia.El material publicitario utilizado por el titular d&a licertia
puede precisar laprobaciérdel licenciante.

Disposiciones financierag\demas de exigir unos derechos o regalias glgpermiso deutilizar las marcas
registradas, elicenciae puede también pedir pagos por los servicios eesomas expertaspara instruir a los
empeada del titular de ldicenciasobre los materiales necesarios para alcangamolamas prescritas de calidad que
exige la licencia. También puede haber dispmsés para asignar el costo del procedimiento destreo. Por
ultimo, se pide generalmenteal titular de lalicencia que lleve libros y registros detallados de las ventas de lo
productos con lanarca.

Infracciones Se exige normalmente al licenciante que informe sobre todos losnmmores de las
infracciones que puedan ocurrir, y el licenciatmmard generalmentda iniciativa en todos lopleitos por infraccion.
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53. ¢Cbémo puedo conceder en licencia obras protegiola®pderechos dautor?

En el caso de los contratos de publicacion, telati del derecho de autor no necesitag@mneralmenteleseaperder los
derechos de autor, ni tampoco el derecho deratantla publicacion de la obra. En algunagessobre derechos de
autor, que consideran los derechos patrimaiale autor inseparables de terechosmnorales, puedencdusono ser
posible asignar el derecho del autor de publieaobra. El titular dedereclo de autor,a concertar un contrato de
pubicacion, selimita geneamerte a restringirel ejercicio del derechoa la obra que debe publicarse, y lo restringe en la
medida necesaria para que el editor pueda utibzabra. Al mismo tiempoja tituaridad de los derechos de autor no
cambia sino que sigue en podedd autor odemastitulares del derecho dautor.

Por consiguiente, un contrato tipico de publicacds una simplécenca concedida a editor por eltitular del derecho de
autor. Unalicenciatendrautilidad para e editor sile permite también protegderactividad edtora contratercercs.

En la esfera de los derechos de autor, una lEes® considera generalmente como una autorizagi® el autor u
otros titulares dd derecho de autoflicenciante) dan a usuario dea obra (al editor o demadtitulares de la licencid para
gue puedautilizar la obra de manera conforme con las condicioaesrdadas ent@mbaspartes.

Debe concederse al editor una licencia que abartpdos los derechos necesarios para la redizagitima de la
publicacion prevista. Egenera, € editor adquiere undicenciaexclusiva (que concede uderecho exclusivo) para
reproducir y publicar la obra en cuestion — opreicede, pargproporcionarlareproducirla o editarla traducida — en una
edicién normal comercial, queomprendain nimerorazanabe de egnplares.

La licenciapuede concederse para una edicién solo, oidamipara las siguientes ediciones. El volumde una
edicion Unica — o de la primera — se deteamigeneralmente en el contrafipando el nimero de ejemplares que
se editaran o0 estipulando un ndmero minimo denglares, un nimero maximo ambascosas (“la tirada de
imprenta”). El acuerdo sobre el volumen de ud&ién Unica — o primera — sueteneren cuenta la necesidad de
satisfacer lademandapresumible depuHico, con unos costos que permitgenderun ejempar al por menor a un
precio comparable al precio a que se vendermamente pulicacionessemejantes en el mercado dado dediaon.

En € caso de undicencia para pulicar la obra traducida, debespecificarse é idioma (o idiomas) dda edicion (o
ediciones)autrizadss.

A fin de promoverla difusion de la obra publicada, y comelacidn a una posble explotacion futura de la publicacion

objeto de contrato, el titular de lecencia puede adquirir tambiéndeterminados derechtiamados subsidiarios.
Estos derechos tienen por objeto reproducir o odau al publico, o dalicertia para reproducir o comunicad publico,

la obra (0 su traduccion) eformas especificadas distintas delas de la edicion normalcomerdal.

REFERENCIAS

Unién Internacionalde Editores.Sitio web_ www.iparuie.ag.
Confederacion Internacionale Sociedadege Autoresy Compositores (CISACHEitio web_ wwweciset.org.
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Estos derechos subsidiarios pueden abarcar ¢jemplo lo siguiente: el derecho de publimac previa o
consiguiente en la prensa de uno o mas ¢otrade la obra; derechos seriales — a saber, el derabhpublicar
toda la obra o partes de ella en una o méas edsiae un periddico o revista, antes o despdépublicar la obra en

la edicion normal comercial; el derecho de ledraetos dela obra en emisionesonoraso detelevison; € derecho de
incluir la obra publicada o parte de ella en una antologliajerecho deadaptarla obra para editarla comidro de
bolsillo o en ediciones de clubes de libro despuds la edicioncomerdal normal. Los editores a menudo piden al
licenciante que, en el marco de los derechos sabsisl lesconcedatambién el derecho de conceder l@enciala
reproduccién de la obra publicada medianterofiimesu otras repoducdonesreprogréficas, para fines que superen los
limites de la utilizacion leal permitida porfa ley. B editor puede también pedir el derecho deceder enlicencia

e almacenamientade la obra enunacomputadoraccesike al piblico. También los editores pueden pediitabt de

la licencia que les autorica conceder en licencia la reproduccion ldebra enformade grabaciones sonoras. A veces se
pide también el derecho de conceder en licelaci@produccion erilminas. Todos estos tipos de reproduccion por
medio de la tecndogia moderna se llaman a menudo en los contratostemporaneode pulicacion “reproduccion
mecanica” de la obra, y laorrespondientegderechos “derechos de reproduccion mecéniceaste tBrmino no debe
confundirse con la nocion de “derechmusicd mecanico” que es el derechos de reproducir alma musical en forma de
grabaciénsnora.

Es una postura razonable y normal no concedeediédr los derechos dexpotar la obra en una formgue pueda
considerarseadaptacioncomo los derechos de puesta en escena o lagoidédude peliculas, parala emision sonora
o televisiva o los derechos de traduccion en rgéneEn sentido estricto, la explotaciéde estos derechos supera el
ambito de la promocién o explotacion directa l@guHbicacion de la obra pore editor.

La concesiondd “derecho depulicacion resumida” (el derecho depulicar una abreviacion dormareducida de

la obra), o el llamado “derecho de tira coOmicpfecisa a menudo una autorizacion espemmtada caso, habida
cuenta delos intereses morales del autor en relacién aorntegridad de la obraEncuanto daintegridad dda obra
que sepubica, pueden incorporarsestipuaciones especiales en eontrato.Esto puede ser (til especialmente en paises
donde lalegislaciin no establece disposicionemdecuadasobre“derechos morales”. Por ejemplo, puede acordayse

“el editor reproducird la obra sin ninguesimiendani abreviacién, ni ningunadicion”.

En relacion cora traduccién de obras se acuerdaneralmentgue “el editor recibira una traduccidrecisay fiel hecha
a su costa. El titulo dia traduccion esta sujeto a dprobacion por escritodd licenciante de los derechos de autor. Si se
solicita, el texto definitivo déa traduccion se sometera tambiénaaprobacion deicenciante”.

En relacion condeterminadadormalidades requeridas en algunos paises (pdlmgnte los Estadofnidos) como
condicion para epleno disfrute de los derechos de autor de Iegmso publicadas, sestipulageneralmenten
los contratos de edicidbn que se imprimird4 lanpagina del titulo un aviseadecuado dderechos de autor. El aviso
consiste en el simbolo ©, el afio de la primera ipabibn de la obra @ nombredel titular de los derechos de autor de
la obra.

En relacion con la distribucion de los ejemplareblipados, a menudo se estipula que “el edializara una promocién
eficiente de la obra a cargo suyo”. En los casodosmuela licencia no se ha limitado a ursala edicion, se afiade a
menudo que“d editor se ocupara de que el libro estntinuamentedisponible y deque las nuevas ediciones se
impriman a su debido tiempo, a fin de satisfacetdmanda real”.
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Elaboracionde unaestrategiade negocios

54. ¢Cuales son los elementos esenciales de un plaegoeio®

Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinedasegurar que los recursos o activosuda
empresa se utilicen de modo rentable en todas astividades a fin de desarrollar y mantenera wentaja
competitiva en el mercado. Para una empresavanpurepresenta un plan de trabajo que asegwaréxito,
mientras que para una empresa que ya esta erhanpae drece un panoramade la situaciongenerd de la
empresa, de como se estéentando y de cOmo tiene previsto cumplir sus objetivpara alcanzar/o
mantener s@xito.

Si bien establecer un buen plan de negocios nefjuimucho trabajo, suwsultados justifican el tiempo ya
energia que usted dedicard a su creacion. Undglamegocios le ayudara:

Determinarla viabilidad de su ideacomercialo plan de exportacion.Al formuar por escrib un plan
de negocios, la empresa se ve obligada azanaldodos los aspectos importantes, tat#so lademanda
potertial de sus productos o servicios, qué tipo de compietey deobstaculios existenpara su entrada en el
mercado, si su producto o servicio se diferen@almente de los que ya existem el mercado o los
mejora, los recursos necesarios, los empteadcuya contribucion eddecisiva, las tecnologias
apropiadasy las asociaciones estratégicas, la movilizacion fdedos, loscostos iniciales previstos, las
estrategias de comercializaci@ft.

Tener accesoa financiaciony ayuda iniciales.Los inversores y prestamistas precisplane de
negocios bierformulads vy realistas. Estos no suelen serlo, y no soqge por lo tanto queera del

80 % delos planes de negocios que se presentan dnvessores encubadorasde empresassean
rechazados.

Formular directrices estratégicakl plan de negocios es un punto degerencia que ofrece una base
objetiva para que usted y su equipo directivo rdateen si la empresa tiene posibilidad#s alcanzar las
metas y los objetivos en el plazo convenido yamedo a los recursoslisponibles.

Estableceruna norma o basede comparacidonque permita evaluar toda decisiony resultado
comercial en el futuro. Esta norma o base adenparaciénpuede irevduciorando con la empresa v,
como tal, el plan de negocios es documentodindmico que se debe revisar teniendo cuenta las
nuevas circunstancias y swollcion.

Planes internacionales de negocios

Elaborar un plan internacional de negocios exige una minuciosa planificacion y uwompromiso
considerable. Aigud que con toda nueva operacion comercial, Esi®m de exportar debeortenplarse
como una inversion empresarial lago plazo mas que como un objetivo de beneficdogorto plazo. La
elaboracién de un plaimtemacional de negocios constituye un paso esencial parandietar si unproducto esta
listo para su exportacion, antes de asumir el poomiso de participar en un acuerdocomerial
internacional. Un plan de negocios bipreparadoayudard a la empresa a evaluar el potenciapdmlucto en
los mercados internacionales, facilitara la tranmtacde solicitudes de financiacion, y contribuird adecidir si existe
un mercado para el producto y qué costo terekdortarlo.

REFERENCIAS

Busines®lan basics Agencia Federal para el Desarrollo dPlquefi&Empresa.
Pagina web_wwweba.gov/starting_business/planing/basichtml. Expone la importancia delos planescomerciales, sus elementos cgmo
redactarlos vy utilizarlos.

Basic BusinessPlan. Taguspark. Pé&gina web phtionli.browser.pt/bp/basic_ home.itml. Un cursillo sobre un plancomercial
interactivo.

Centrefor Business Planningsitio web www.businessplans.ordgnlaces con recursos de planificacion comerciallitios captal de riesgo,
productos nuevos, andlisis de mercado, ahalle la competenciagestion dela produccion, problemas fiscalesjestiones juridicas,
estados financieros, redaccién de un plan coaferduestras de planes comerciales.
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55. ¢Por quéesimportante incluir cuestioneslepropiedad intelectual en mi plae
negocio®

Los conocimientos nuevos u originales y la exprescreativa de ideas sdos motores delas empresas que tendran
éxito en € sglo XXI. Por lo tanto, la proteccion de dichos conocimientos y creatidaontra su divulgacion
involuntaria o su uso no autorizado por partecompetidores es cada vez mas importapsgadesarrollar y mantener
una ventaja competitiva. Para la creacion de unpresa también son necesarmiso tipo de recursos, como una red
de relaciones yuentes de financiacié. El sistema de proteccion di& propiedadintelectual (Pl) representa una
herramientasencialpara:

Mantener alejados a los competidores esiartpulos;
Entabar relaciones con empleados, consultorpgyveedores,subcontratistas, sociosomerdales y clientes;
Recaudafondos.

Para atraer inversiones, es necesario disponerndglan de negocios dedidad que reflge de forma objetiva las
posibilidadesdd negocio propuesto. Para convencer a los invessteadra que demostrarlege:

Existe unademandagpara su producto en elercado;
Su producto es superior a los productos detapetenciasi loshay;
Ha tomadolas medidasadecuadapara evitar quéos competidores desleales lseneficiengratuitamentale suéxito.

La mayoria de los empresarios aseguran que eéugim que ofrecen es innovador, Unico o supexiar que ofrecen sus
competidores. ¢Pero es acaso cierto? Si usteel que lo es, tendrd que demostrarlongpatente (o los resultados
de unabusquedale patentes fiable) puede ofrecer la mejor prugbajue su ideasuna novedd.

El nombre comercial, las marcas y los nombres dominio pueden ser los elementos fundamentgiee diferencian
su producto déos de la conmpetencia. Por consiguiente, deberéa eleguidadosamentel nombre comercial, la marca o
marcas y el nombre o nombres de dominio quepgiga Yy exponer en su plae negocios las medidaadoptadas
para registrarl®

Asimismo, los inversoresinicides querran asegurarse de que el producto que pstgdne a la venta nee basa, sin
autorizacion alguna, en secretos comercialesteriab protegido por derecho de autor, patentestros derechos de
propiedad intelectual que pertenecen a otras empresas, dado quepadtia provocarla ruina de su propio negocio en
costosas actuaciones judiciales. En algunos sscibe alta tecnologia, Besgode violar los derechos de propiedad
intelectual de terceros es elevado y los grderes de serviciasinversores pueden mostrarse reacios a tomar ese
riesgo, a menos que usted pueda demostrarles aerrental riesgo (por ejemplo, mediante ubésquedale patentes

0 demarcas).

REFERENCIAS

Cuestiones Practicade Propiedad Intelectualpara la Elaboraciéonde un Plan de Negocios (business planpMPl. Paginaweb
www.wipo.org/sme/es/ip_business/managing_ip/businglsinning.htm Expone la importancia de Igtanes comerciales y por qué y cémo integrar la Pl
enlos planes denegaios.
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La informacién comercial confidencial, (como Idatos relativos a la produccién, las invencionsscretas y los
conocimientos técnicos, financieros y de comermzelon) puede ser el factor principal en el geside la ventaja
competitiva de muchas empresas. En esos ,casosimportante que los inversores sepan guempresa tiene
informacion de dominio privadosignificativa, conocida como secretos comercialey que usted ha tomado las
medidas adecuadapara protegerla de los empleados vy los competdorDe hecho, el propio plan de negocios
constituye un documentosecreto que soOlo debe divulgarse a titdofidendal, previa firma, en general, de un
acuerdo de no divulgacién o confidencialidaok parte delempleadogl inversor o cualquier otra personavolucrada.

En resumen, si lpropiedadintelecta es un activo importante para su negocio (es dsicu empresgosee patentes o
tecnologiaspaentables, dibujos omodéos industriales, secretos comerciales, marcas aadzdit o si usted e titular
de los derechos patrimoniales sobre una oboéegida por derecho de autodeberéconstituir un elementadave de
su plan de negocios. Al pasar revistal@ activos de la compafiia ysausoportunidadesomerciales, hay que exponer
tanto los activos tangibles (fabricas, equipo, itejpetc.) como los activosintargibles, pues en estodltimos reside cada
vez més ladavedd éxito comercial de unampres. Asi, toda prueba de diligencia debida por suepan la gestion de
sus activos degoropiedadintelectual serasin dudadeterminarte para convencer Bos inversoresdd potencial que ofrece
Su empresa.
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56. ¢Como puedo saber si mi empresa tiene activos afeeplad intelectual? ¢Q@suna
auditoria de la propiedadtelectual?

¢ Por qué debe llevarsecabouna auditoria dela propiedad intelectual?

Si bien hay algunas empresas que haorporado sistemas y procedimientosomplejos para identificar, proteger y
gestionar los activos de Pl a medida que se e@eando, hay un numersoprendenement elevado de empresas
gue no lo han hechoAlgunastienen sistemas para gestionar los derecho®ldpie pueden registrarse (invenciones
patentables y marcas registrables, pggmpo), pero seencuentrancon problemas cuando miembros del personal
valiososabandonaria empresa, llevandose consigonocimientosno documentadosincluso en las empresas que son
“conscientes de la PI”", es preciso revisar cegularicddd los sistemas y capacitar o recordar al personabgdnede sacar
el madximo beneficio de los activos de dtledetenta la empresa. En una auditoria de la Pusden inkir los siguientes
elements:

Titularidad de los derechosde Pl ¢Ha protegido su empresa toda su ¢gMay invencionespatentables,
dibujos omoddos, marcas y derechos de autor o derechos conexmspuedan protegerse mejor? ¢Es su empresa
titular de todos los dibujos 0 modelos o invencooeeaads por sus empleados o por consultores externos@agm

de no ser asi, ¢tiene usted el derechatidizarlos?

Debida diligencia.¢Es su empresa titular o posee Uicancia para utilizar todas lagecnologiasrequeridas
para sus productos? ¢Esta su empresangiendo los derechos de PRdjenos o cabe la posibilidad de que los
infrinja?

Concesiodnde licencias. ¢ Estdobteniendosu empresa el maximo beneficio de sus activoPl@g Haconcedido
licendas de alguno de sus derechos MBea otras empresas? En tal caso ¢ regbe ellas laremuneracion
apropiada?

Ejercicio de los derechos¢Sabe usted si alguien esta infringiendo sus desede PI?% Deber ustedadoptar
medidas para detener o impeldirinfraccion?

Diferentes tipos de auditoria d& PI

Una auditoria de la Pl estaddaptadaa las necesidades precisas de su empresa, ge generalega disefiada
para identificar activos de Pl existentes, garantila proteccion adecuada(como los conocimientos técnicos
documentadossuando corresponda)y establecer o revisar sistemas para la gestidtincia de los activos de Pl, desde
Su creacion hasta @xtincin.

REFERENCIAS

Conductingan Intellectual Property Audiand IP Due Diligence.Brad Limpert yAli Samiian. Gowling Lafleur Henderson. 200P4agina web
www.gowlings com/resouices/PilicationPDFs/@ndictinglPAuditandIPDueDiligerce  Rebrmatted.pd. Exponedistintos derechos de Pkl alcance de la
proteccioén, la debidaliligencia y la evaluaciéondd riesgo deinfracdén.

The Intellectual Property Due DiligenceA Critical Componentof Risk ManagemenMary J. Hildebrand y Jacqueline Klosek. Goodwin

Procter. 2001. Pé&gina web wwaeodwinprocter.confipublicatonsghildebrand klosek 2 01.pdf. Expone la importancia déa debida diligencia en la
valoracién de la PI. Incluye metas y algunas id@adcticas.
The Importance of Periodic Intellectual Property Audits. Andrew Sherman. Paté@afe. 2002. Pagina web

www.cafezine com/index_aticle.aspg?d=426&degid=4. Expone la importancia de una evaluaciérriodiea de la Pl mediantda proteccion de la
Pl y el andlisidd efectopaanca, y los criterios que debewonsiderarse.
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Figuran a continuacién ejemplos de déiferentesformasen que puede realizarse una auditoria sobre PI:

Una empresa naciente deseag@neamerte obtener la protecciorapropiadapara sus tecnologias esenciales
y/u otros activos de PI. Establecer sistemas pdemtificar la Pl en una etapatemprana de la vida de una empresa
puede también aumentdos beneficios que obtenga de su PI.

El proceso de fusidn, adquisicion o inversion cara¢ren otra empresa deberd centrarsdaeraloracionde los
activos de esa empresa, luida la estimacion del valor de sus derechos deEBb también es una consideracion
importante para las empresas que estmemplandda posbilidad de vender activos de Rkenciales.

Una empresa que se dedica a la exportacion teqdehcentrar su auditoria en garantisaa prateccion eficaz en
funcibn de los costos de sus activos deePRllos mercados deinterés, identificando laportundades de
crear alianzas estratégicas sobre la base ladePl, actividadesde comercializacion conjunta, acuerdos de
produccién conjunta, concesion lideendas, franquiciasy, posiblementela venta de los activos de PI.
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57. ¢Como puede ayudarme la propiedad intelectual eéstigacion de mercadognla
obtencion de informaciéaompetitiva?

Para tener éxito, losxportadoresieben evaluar sus mercados mediante la ineegliy de mercado. L@xportadores
realizan investigaciones de mercado principab® para determinar suportunidadesy limitaciones dentro de los
mercados extranjeros y también para identificaosibbescompradorey clientes.

La investigacion de mercado comprende todas métodos queutiliza una empresa para determingué mercados
extranjeros tienen las mejores posibilidades paa poductos. Los resultados de esteestgacidn informan a la
empresa sobre los mayores mercados exstepara sus productos, los mercadiescrecimiento mas rapiddas
tendencias y perspectivas de mercado, las dondi y practicas del mercado y las empresa®duptos compettivos.

¢ Como puede ayudarke Pl durante su investigacion de ncado?

Las bases de datos sobre patentes y marcas psedberranientasmuy Utilesdurante su investigaciétie mercado. Las
bases de datos sobre patentes ofrecen,ejeonplo, informacion sobre si urn@cnol@ia determinadasta protegida
por otros en un mercadodeterminadoy de este modo puede averiguar ustednecesita licencia para utilizéa
tecnologia en ese mercado; sobre las Ultimas lEgias desarrolladas p@us competidores y protegidas en ese
mercado; sobre los socios comerciales potescigige handesarrtiado tecnologia complementaria que podria mejorar
sus productos o servicios; y otreormaciones que podrian ser importantes para evaluar el entorno competitie un
mercadodeterminadq sus posibilidades déxito.Véase la preguntd?.

También deberian consultarse las bases des dsdbre marcas pareerificar si la marca que ustedleseautilizar

puede entrar en conflicto con una marca protegitaese mercado. Descubrir que existe un camfficede  influir
mucho en su decision de introducirse en mercado, puede cambiar su estratedecomercializacion y puede
obligarle a utizaruna marca diferente para ese mercado. Véasedama24.

REFERENCIAS

Using Intellectual Propertypata for Competitive IntelligenceRon Simmer. Licensing Executives Society (USAC&nada)nc.

2001. Pagina web wwiibrary.ule.calpatsan/CH4-ConplntelRevB.pd. Se ocupa de la informacién sobre la Pl comstrimento de investigacion
de la informacion competitiva, su utilizacidas fuentes de datos sobre la PI, los instrument@stiyategias délsqueda deatentes, lanformacidon que
puede extraerse de patentes y el andlisis dealbgia.Incluye ejemplos deempesas.

Servicios de la OMPI de Informacién en materia de Patentes (WPIS)para Paises en Desarrollo. Pagina web
www.wipo.int/innovation/en/wpisProporciona informacion sobre distintos tipos dblsquedasobre el WPIS y sus servicios,directricespara presentar
sdicitudes.
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Derechogle Pl enlos mercadosle
exportacion

58. ¢Cudles sotasdiversas formagleintroducirseenun mercadodeexportacion y
como puede contribumello la propiedadntelectual?

Selecdonar la forma de introducirse en un mercadbgerminado es una déas decisiones mas criticapie debe
adoptar un exportador puesto que tiengerpesiones importantes para muchas cuestiode
comercializacion internacional. Cuando se elig@ forma de entrada, el exportador deberamigar las
semejanzas entre el mercado nacional y el merca que destina la exportacién, deberd guariquéservicios
posventa se requieren, los aranceles \ragisporte, los requisitodd plazo de entrega,la sensibilizacion
respecto alas marcas, la proteccion otorgada la Pl y las ventajas competitivas. Hajos opciones principales
para introducirse en un mercado: la exportacirecti y la exportacionndirecta.

Exportacion directa

El fabricante o exportador se encarga de tetlproceso de exportacion, desde identificadi@hte haga cobrar
los pagos. La empresa quizd deba creardepartamentode exportacion independientecon la financiacion
necesaria para realizar esmividades.

Las ventajas son en quedmpres:

Tiene el control completald procesode expatacidn;
Aumenta su margen deereficio ahorrandos@agar a urintermedario; y
Desarrolla unarelacién mas estrecha con edbmpador extranjero.

Los inconvenientes sague:

Los costos de establecer otro mercado pueden asujparbeneficios de la exportacidirecta;y
El exportador quiza se exponga a un riesgosdirecto.

Una forma de que las PYME exporten dimente es que se unan y formen aonsorcio de
exportacion Los gobiernos suelen conceder beneficios espscaléospequefios exportadoregie forman una
asociacion de exportacion con otras PYME. Egpe tle arreglo puede ser especialmente ventajpsoa
exportadoresin expeienda.

Exportaciénindirecta

Una empresa que desea exportar, pero quéemgn la infraestructura ni experiencia necasapuedeexportar
a través de comisionistagficinas de compra localesexportadoressomerciales o empresade desarrollo de
las exportacbnes

Las ventajas para la empresa sassiguentes:

Puede concentrarse en la produccion sin teneraguender todoks aspectos técnicos vy juridicde la
exportacion; y

Sebereficiade la experiencia y competencia profesionaldsntermedario.

REFERENCIAS

Global Trade Tutorial: Developing Export StrategyradePort. Pagina welwww.tradeport.org/tutorial/strategyExpone distintas
estrategias de entrada en los mercados, ksticnes que splantean al entrar en el mercado extranjero, la mandea encontrar y
exdotar ideas comerciales, la exportacion directa e éuthr, elaprovechamierto de lasoportunidadesde laslicitacionesintemadonales,como
tratar y motivar a los distribuidores, cémo pronmrogeis productos Ips viajes alextrarjero.

Legal Aspectsof Entering Foreign Markets— Pitfalls and SafeguardsFred M. Greguras. Fenwick & West. Paginaeb

www.batret.com/okoumene/entefrgn_mkts.html. Expone brevementelas distintas cuestiones juridicas que sentgdm al entraren
mercados extranjeros (aspecfizgaes, eleccion de interlocutoromercia, proteccion de la Ptapacidad de estblecer contactos,etc).
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Los inconvenienteson:

La posibilidad de perder ebntrd sobre el producto a manos de repregntante;y
La posibilidad de queaguncs intermediarios tengan objetivaiferentes de los de los exportadores.

En el caso de la exportacion indirecta, es ingmet dejar clara la titularidad de los derechdss Pl en los mercados
de exportacidon para evitar controversias en uapagiosterio.

También hay otras opciones para una empsa desea exportar, por ejemplo las empresesas, la concesion
delicengasy la produccion en otrpais.

Empresas mixtas Una empresa mixta es una asociacion ente efnpresa exportadoray la empresa
importadora,que se negocia para participar en alguno desitpsentes elementos: capital, transferend&tecnologia,
inversion, produccion y comercializacion. El camdr de asociaciond€inira las responsabilidades en cuanto a los
resultados, la rendicion de cuentas, la divigi@énbeneficios y los arreglos comercialdsas empresas mixtas pueden
distribuir los costos, mitigar los riesgos, ofrecer conocimienypgormenores sobre el mercadtocal y conseguir un
ingreso facil en el mercado. Los paises en ocasionegertieleyesquereglamentan las empresas mixtas. Véase la
pregunta48.

Concesionde licencias Una empresa puede concedeontractualmentdicencia o asignar suslerechos de P,
como patentes, modelos de utilidad, dibujosmodelos industriales, marcas, derechos d®r,a® conocimientos
tecnologicos protegidos como secreto comercialn@ empresa extranjera por una tas&a o0 regalias. La concesion
de licenciasofrece un ingreso rapido a otro mercado. Se perrateinversion de capital, y la recuperacion se realiza
en general mas deprisa, pero la concesidriicdadas supone perder @ontrd de la produccién y comercializacion, y
compartir inevitablemente los conocimientos tédgicos con el titular de la licencia, a menos que esto espiictado en

e contracto. Véase la pregund .

Producciénen otro pais.Una empresa tal vez quiera instalar una platafabricacion en umercad extranjero
destinatario, para reducir el cosld transporte, evitar aranceles prohibitivos, alaardbscostoslaboralesy los costos de
losinsumos o bien obtener incentivdd Estado.
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59. ¢Puede un comprador que haya adquirido mis prosluptrotegidos por la Pl en umercado
extranjero reimportarlos y venderloen el mercado nacional?;Puedampedir esa
adividad? ¢Como afectaeso mi estrategia deexportacion ydeterminacion de
precios?

Al elaborar su estrategia de exportacion o impomacidsted deberd comprobar, preferiblemen@nsiltardo a un

prdesbnal competente,si un comprador puede revender legalmente, adro pais, productos desu empresa
protegidos pompropiedadintelectual, sin tener que solicitar sonsentimientoDicho de otromodo, debera averiguar si
sus derechos dpropiedadintelectud se han “agotado” después eprimera ventainternacional deproducto.

Igualmente, si su empresa ha comprado ptoguprotegidos por patentes, marcas, dibwosodebs industriales
ylo derechos de autor, debera averiguar si nacesécuerdo formal dd titular de los derechosde propiedadintelectual
para vender esos productos en el extranjero, és dacotrosmercados.

Las respuestas a estas cuestiones son bastantglejg@nNo solamente puedemsultar distintas de un paia otro, sino
que tambiéndependernte la clase de derechos pepiedad intelectud y dd tipo de productosieque serate.

Agotamiento de los derechos de propiedad inteléctua

Antes de examinar estas cuestiones, debemos irdiiién se entiende por ‘&gotamiento”de los derechosle propiedad
intelectual. El “agotamiento” se refiere a una delas limitaciones de los derechos deropedadintelectual. Expuesto
de forma sencillssignifica que una vez que un producto protegido por ereaho de propiedadintelectua ha sido
comercializado por su empresa 0 por otros conosisentimientolos derechogle propiedadintelectual de la explotaciéon
comercial sobre este producto dado se tegotado”. A veceseda limitacion se denominatambién la “doctrina déa
primera venta”, puesto que algunos de losatheede explotacion comercid sobre un producto dadfinalizan con la
primera venta del producto. Salvo qleelegislacion disponga especificamente contrario, su empresa no podra
controlar u oponerse a legtosposteriores de reventaquiler, préstamo u otras formas de uswmercal por tereros.

Existe un consenso bastante amplio en eldgende que esto seplica d& menos dentrodd marco dd mercado
nacional. Si usted desea mantener caitrd de actividades posteriores, como la reventa,uilalgo préstamo, es
aconsejable que conceda una licencia de swehde de Pl en lugar de vender pebducto. Esto es lo que suele
suceder con los programas inf@éticc.

Ademas, la mayoria de paises han puestoeliaita “doctrina de la primera venta” impidienque locompradores
de, por gemplo, cintas de audio o video, CD y DVIxs dquilen, arrienden o prestercon bendicios comerciales
directos o indirectos. Hay un debate actualmeagre los circulos interesados sobre si debedhilirse e préstamo de
todaslas obrasdigitaizadas.

REFERENCIAS

Parallel Importsand International TradeChristopher HeathOMPI. 1999.
Pagina web_wwwipoint/sme/en/activitiesimedings/pdf/atrip_gva 99 6.pd. Distintos erfoques de paises de derechivil y paisesdederecho
consuetudinarioy en el contextanternacional.
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Agotamientdnternacional

El consenso no es tan amplio a la hora de determamaqué medida la venta de un producto protegiiola propiedad
intelectual en € extranjero agotalos derechos depropiedadintelectud sobre ese productoLa cuestion pasa a ser
pertinente en los casos de denaninada “importacion paralela”. La importaciénparela es la importacion de
productos fuera de los canales de distribuai@gociadoscontractualmentgor elfabricante de producto protegido
mediante Pl. Como € fabricante o titular de derechos dpropiedadintelectud no posee una conexiGrontractua
con la parte que efectla la importacién paralela, eeesse describenlos productos importados como “productos
mercado gris”, locual de hecho puede inducx engafio, puesto que los productos como talesosginales; solo los
canales de distribucion “paralelosho estan controlados por el fabricante o titular de tlerechos d@ropiedad
intelectual. Pueden estaenvasadoso etiquetados de formdistinta.

Basandose esl derecho de importacion que un derecho pdgiedadintelectua confiere a su titular, cabéa posibilidad
de que este Ultimo se oponga a dicha importacdneimportacion con el fin de mantengpor motivos comerciales,
mercados o0 segmentos de mercaddependientesNo obstante, dia comerializacion del producto en el extranjero
por parte dd titular del derecho depropiedad intelectual, o con suconsentimiento, daugar a agotamientale
todos los derechos degropiedadintelectual en € ambito nacional, también se produce elgotamientodd derecho de
impedir la importacién. En resumen, el titutlg los derechos del no puede oponerse laimportacion dd producto
a otro pais ni a su reimportacién al pdésorigen donde se comercializé por primera vez.

El principio del agotamiento tiene, por conségwe, distintas repercusiones fmcion de concepto de agotamiento,
nacional, regional o internacional, que icapd el pais de importacion. El conceptte agotamiento nacional
no permite al titular del derecho de Pintoolar la explotacion comerciafle productos puestos en el mercado
nacional por dicho titular o con sconsentimiento,siempre que los productos sigan estando eemmercado
nacional. No obstante, el titular des derechos de Pl (®ulicenciatario autorizado) todavia podria oponerséa a
importacion de producto®riginales comercializados en el extranjero, o exportadosld mercado nacional, sobre la base
del derecho de importacién. En el cadsel agotamiento regionaltras la primera venta del producto protegido por
propiedadintelectual realizadgor el titular de los derechos o con su consentimjerge produce el agotamiento de los
derechos derogedad intelectual sobre dichos productos, no solo a escalaonaki sino en toda la region. Ya no
puede haberoposicion a las importaciones paralelas dentrdadeegion sobre la base dies derechos de PI, pero si
puedehaberla en la frontera internadona de la regién con paises exterioredaamisma. Si un paiagdica € concepto de
agotamiento internacionalos derechos d@ropiedadintelectud se agotan una vez qeeproducto ha sido vendido
por € titular de los derechos o con su consentimiento en dealtiigar deimundo.

Las oficinasnacionaes de Pl o los agentes o abogados que se ocupan de dicho aedtiwan encondicionesde
informare sobre las disposiciones o la jurisprudencia queptean para cada tipo de derecho Been los paises que le
interesen aiged.

El agotamiento déos derechos d®| y sus efectos €a estrategia de exportacionde
determinacién de precios

Muchas empresas tienen precios diferenp@sa un determinado producto en diferentes paises, que dependen,
entre otrogactores, dd poder adquisitivo déa pobladon. Por elo, si un determinadgproducto fabricado y vendido por
sSu empresa, O por otra empresa que tiene ligeacia concedida por ustedstadisponible a un precio inferior en
otro pais,aguien podria tenerla tentacion decomparlo en ese pai® importarlo o reimportarlo a su propio pais. De
este modo, el importador estadfreciendoun producto quefue fabricado legamente por la empresa de usted, o con su
licencia, a un precio inferior al precio a queelg#a vendiendo su empresa. Este tipo de préacticaa segptale si su
pais aplicara el principio dagotameénto internaciond de los derechos dél, explicado anteriormente. La posicion de un
pais respecto agotamiento intemacional y las importaciones paralelas puede por corsigeirepercutir en la estrategia
de exportacion y de determinacion de precios ugiedadopte.
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60. ¢Cuando deberia solicitar la proteccion de misctiee de propiedad intelectuahel
extranjero?

Cuando se solicita la proteccién de los derecldes Pl en otros paises, el calendario es un fagencial.En
general es dificil determinar el momen@decuadara iniciare proceso desolicitud. EI momento preciso
dependerdle las siguientesonsderaciones:

Lo cerca que esté el lanzamierdd producto;
La disponibilidad y cuantia de recursdsancieros para proteger sus derechos Rlen € extranjero;

La probabilidad de que otros desarrolielependentenente,copien o imiten lasaracteristies técnicas el
dibujo 0 modelo o la marca de puoducto;

El tiempo quelleva registrar o concedelos derechos etas correspondientesficinas de Pl de los paisesde
suinterés.

Sin embargo, haglgunas consideraciones importantes que deben tenerseuema para asegurarse agige
usted no incurre en costos elevados por mantengrdeyechos de Rlemasiadgronto durante esigrocesop de
qgue no deja de cumplir plazos limites importantesokcitarla proteccion en etxtranjero

Si solicitala proteccién demasiado prom

Solicitar la proteccion de patente en varios paises puedltar oneroso y es importante no iniciapedceso
demasiado pronto, de lo contrario gastard wmudmnero en tasas de solicitud, costos dmlutcion ode
mantenimientoen una etapainnecesariamentéemprana de la comercializacion. Una forma reégasar la
necesidad de pagar las tasas nacionalesoliétud, los costos de traduccién y adeantenimientade paentes es
utilizando el sistema de solicitudes internacionaldgmado Tratado deCooperaciénen materiade Patentes
(PCT). Véase en la pregunta 62 informacion sobfeGal.

Si solicitala protecciéon demasiad@mrde

También hay motivos muy importantes para @asgge de que no solicita la proteccion depriapiedad
intelectual demasiadearde.

En primer lugar, para los derechos de Pl quguieeen registro o concesion (como las patentesrcas y
dibujos 0 modelos industriales) se aplica un ppiocimuy sencillo eda mayoria de paises: obtiene dddrechoel
primero que lo solicita. Eel caso de las patentes, estodsemominasistemadd “primer solicitante®. Porlo tanto,
esperardemasiaddiempo puede significar que otra persona, daeestadotrabajandoen el mémo problema
técnico y ha encontradouna solucion idéntica o semejante, puede cigoliproteccion parala misma
invencién antes de que ustéml haga y obtenerlos derechos exclusivo®e mismo modo, ere caso de las
marcas, su marca egened no podra registrarse si se considera idénticasimilar a unamarca protegida
por otros.

REFERENCIAS

Towards a Common European Viewon the Featuresof a Grace Period. Comision Europea. 2003. Paginaweb
http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/ipr-gpert.pdf Expone los distintos factores que se considemhmleterminar un plazde gracia.

4 Una notable excepciéon son los Estados Unidas, siguen la regla del “primer inventor” ynceden la patente a quigesabrio
primero lainvencién.
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En segundo lugar, una vez que haya usted lan@adouevo producto o haya divulgado informacisabrelas
caracteristicas técnicasnovadoraso estéticas de su producto, se consideemdgeneral que yasdemasado
tarde para obtener proteccion. La invenciord alibujo o modéo dvulgados ya no cumplirdn los requisitos de
novedad vy, por consiguiente, no mereceran lgepc®n, a menos que la legislacion preweaplazo de gracia Es
importante tener presente que esto no se apliaa marcas y que usted puede obtdaqroteccion de una marca
después de haberla utilizado en el mercadmq(a en general esconsjableregistrarlas con bastantntela@n).

Hay un tercer motivo importante para no espedmmasiaddiempo, especiamentecuando ya hasolicitado la
proteccion en el mercado nacional. Esto est@cimlado con lo que suelenominarseel derecho deprioridad.
Este derecho significa que, sobrha base dela solicitud ordinaria de un derecho dmopiedad industrial
presentadgor undeterminadcsolicitante en un pais, el mismo solicitante, enpariodo detiempo espedicado(de

6 a 12 meses segun el tipo de derecho de PI) pseelieitar la proteccion en la mayoride los demas paises. Estas
solicitudes posteriores se consideraran come $iubieran presentade@l mismodia de la primera solicitud. Por
consiguiente, estas solicitudes posterioresamozle una situacion pritaria respecto a todas las solicitudes
relativas a la misma invencién o dibujo o modglcesentadoslespués dda fecha de la primera solicitud. En el
caso de las patentes y los dibujos 0 modelossinidles, lassdicitudes presentadasn el extranjero, después de que
haya concluidoel periodo de prioridad, no puedebendiciare del derecho de prioridad, y por lo tanto quiza se
considere que no cumplen el requisito rievedady no se concedan.

El derecho de prioridadofrece considerablesventajas practicasl solicitante que desea obtenpraecion en
varios paises, pero también establece f@eha limiteclara. Las ventajas practicas consisten en queergxige la
presentacion de todas lsdlicitudes en el pais de origen del solicitante y en otratsgs almismotiempo, puesto
que hay un periodo de seis 6 12 meses para dexidgué paises se necesita proteccioh.sokcitante puede
aprovechar ese periodo para organizamedidas necesarias que aseguren la proteetidos diferenies paises de
interés y exploralas posbilidades de comercidizacion dd nuevo producto. Pootro lado, para poder obtener la
proteccion en otro pai solicitante tiene que cumplir estrictamente la &etilmite establecida en el plazo peoridad.

La duracion del plazo de prioridad varia segundlferentes tipos de derechos pi®piedad industrial:

En el caso de lapatentesel plazo de prioridad es de 12 meses desderif@era solicitud.Una vez
finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtenéa proteccion mediante patente en otrpaises es
superior. Sin embargo, si se solicita la pratet de patente utilizando el sistema del PQ@Ease la
pregunta 62), hay 18 meses mas (ocho meses enoalqaises) para decidir en qué paidesea obtenerla
protecaoén.

En el caso déos dibujos o modelos industrialeda mayoria de paisedfrece un plazo deprioridad de seis
meses desdda fecha de presentacién de la primera solicitud pedia la proteccion den dibujo o modelo
industrial en otropaises

En el caso de lanharcas también se aplica un plazo de prioridad de seises.

Los derechosle autory derechosconexas

La cuestion de elegir el momentadecuadgoara la solicitud o registro también se plantea losnderechosde autor

en los paises en que se dispone de registro.igtirexentajas practicas considerables para tragits derechos de
autor cuando exista esa opcion, es magonsejable hacerlo lo mas pronto posble (preferentemente
antes de comenzar a exportar el produptotegido). Ademds, paraeerminadosproductos también es muy
recomendableegistrar sus obras protegidas mediante deredeoautor corunasociedad de gestion colectiva (véase
la pregunta 34). Si esto lo ha hecho en su prppis, es probable gusiorganizacién nacional de gestion colectiva
tenga acuerdos con sus contrapartes de otrosespp&wagaranizar una distribucion equitativa de las regalias
recabadapor las obras de sus miembros protegidas devechosle auta.

5 Algunos paises prevén un plazo de gracia que pemnlbs inventores disefiadores divulgar, publicar o exponer su producfwrotegido entre seis
y 12 meses antes de presentar smiitud, sin quelainvencion oel dibujo omodéo pierda su caracter deovedad
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Protegerlos derechosle Pl en el
extranjero

61. ¢Como proteger mis derechos de propiedad inteleetualextranjero?

Hay basicamente tres procedimientos alternatip@sa solicitar la proteccién de los derechos Pdleen otros
pakes.

La via nacional

Una posibilidad consiste en solicitar protéoci en cada pais por separadwresentandouna solicitud
directamente a lasficinas nacionales deropiedadintelectid o industrial. Cada solicitud debetéadicirse en un
idioma determinadogue suele ser el idioma nacional. Usted delefsanar las tasas nacionalel solicitud vy,
particularmente en el caso dias patentes, debera pedir a un agentabogadode propieda intelectua que le
ayude a asegurarse de que la solicitud cunigderequisitos nacionalesAlgunos pakesexigen que se contrate
a un agente deropiedadintelectual. Si ain se encuentra en la fase déuav la viabilidad comercal de una

invencion o si sigueexdorando potenciales mercados de exportacién interlocutores en materia de

licendas, el proceso nacional le resultara particularmemqesado yoneroso,especialmente si desea obtener

proteccion en un gran namero de paises. En slidasos, los mecanismogjue ofrecen los sistemas de
proteccion internacional administrados por IBIRD para las invenciones, las marcas y los dibgomodelos
industriales (véase méas adelan@#)ecenuna alternativa mas sencilla y, por lo general, s@moméa.

La via regional

Algunos paises hanestablecido acuerdosregionales para obtener proteccion medianggopiedadintelectud para
toda una region gracias a una Unica solicitudreElas oficinas regionales g¢opiedadintelectual seincluyen:

La Organizacion Africanade la Propiedad Intelectual(OAPI, oficina regiond de propiedad
intelectld de los paises africanos de habla francesaortyguesa para las patenté®s modelos de
utilidad, las indicaciones geograficas, las msrdos dibujos o modelos industrialeg, proximamente,
esquemas de trazado lds circuitos integrados):_tp://oapi.wipo.net

La Organizacion Regional Africanale la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de
propedad industrial de los paises africanos de habla iaglgara las patentesios modelos deutilidad, las
marcas Y los dibujos o modelos industriales)p:fitripo.wipo.ne.

La Oficina de Marcas del Beneluxy la Oficina de Dibujosy Modelosdel Benelux(para la

proteccion de las marcas y los dibujos o modelahustriales en Bélgicdps Paises Bajos y Luxemburgo):

www.bmb-bbm.orgy www.bbtm-bbdm.org

La Oficina Eurasiaticade Patentegpara |la proteccion de patentes en paises d€daunidadde
Estadosindepeandientey www.eapoorg.

La Oficina Europeade Patentes(para la proteccion de patentes en todos los pajfsase en la
Convencion Europea de Patentes, actualmeB# paises). Puede obtenerse ma®rmacin en
www.european-ptent-offie.org.

La Oficina de Armonizaciondel Mercado Interior(para las marcas da ComunidadEuropea y los
Disefios dela Comunidad, que concede a sus propietarios un derechiforme valido entodos los
Estados Miembros d@& Union Europea mediante un sistema procesaf):/faami.eu.int.

La Oficina de Patentesdel Consejode Cooperacionde los Estados Arabesel Golfo (pam la
proteccion de patentes en Arabia Saudita, éahrEmiratos Arabes Unidos, Kuwait, Oman atap):
www.qulf-patentoffice.org.sa/

5 Los parrafos que figuran eontinuacionse refieren a patentes, marcas y dibujos o modeidsistriales. Para obtener informacisdore la
proteccion de los derechos de autor en el exn@njeéasda pregunta65s.
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La via internacional

Los sistemas de presentacion vy registrorriatgonal administrados por la OMPI simplificeonsiderablementel
proceso de solicitar la proteccion de pi@piedadintelectua simultaneamenten un gran nimero de paises. En lugar
de presentar solicitudes nacionales en numerddiomas, los sistemasde presentacion y registrimtemadonal le permiten
presentar una unicsolicitud, en un sélo idiomapagando Unicamente una tasa de solicitud. Estos sistemgsabentacion
internacional no sdlo facilitan el procesmoque, en el caso de las marcas y los dibujorodelos industriales, reducen
considerablementis costosnecesarios para obtener proteccion internacigea el caso dées patentes, el PCle da a
su empresamsas tiempo para analizar el valaomercél de su invencion antes de pagar tasas nacionateda éase
nadonal). Los sistemas de proteccion internacional admmadsts por la OMPI ifayen tres mecanismos derotecion
diferentes para los derechos especificosptepedadindustrial.

Sistemapara la presentacion internacionale solicitudesde patentesestablecidomedant el sistema del
Tratado deCooperacidbnen materia de Patentes (PCT), es el sistemadial para la presentaciéon multiple y
simplifi cadade solicitudes de patentes. Véase la preg6@ta

Registro internacionade marcasfacilitado por el Sistema de Madrid. Véaseptaginta63.

Depdsito internacionadle dibujosy modelos industrialesstablecido mediante el Arregite La
Haya. Véase la preguntd.
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62. ¢Cuéles laforma mas sencilla de solicitar lagu@bn de patente en varipgises?
¢ Quéesel PCT?

¢Desea usted proteger su invencion en vaa@se§? En ese caso, deberia considerar lagjagenque le ofrece
presentar una solicitud internacional en virtdel Tratado deCoopeadon en materia dePatentes (PCT). Al presentar
una solicitud internacional ed marco dd PCT, usted puedesolicitar la proteccion de patente para undeterminada
invencion simultdneamenten todos los paises que sean P@&tmntratante enl PCT (123 Estados en enero 212804).

Una ventaja importante del PCT es que se dispd®el8 meses mas, es decir un total de 30 mesdsgande los 12
meses queofrece el derecho de prioridad, para decidir en qudsgs desea obten@roteccon. Durante estelazo
adicional, los solicitantes puedeexporar las posibilidades comerciales del productm varios paises y decidir si es
importante o conveniente obtener proteccion ebos. De este modo saplaza € pago de las tasas nacionales de
solicitud y de los costos de traduccidon enlos correspondientesdiomas nacionales, lo cuabdfrece a los solicitantes un
margen de maniobra de hasta 30 meses. A la laedma que sufragar el costo de las traducciones adicionglesp no
hasta que hayan transcurrido 18 meses mas queelsss previstos en un procedimiento que no re@lrl’CT, y solo

si el solicitante sigue estando ergsad en esos paises. Siya leinteresan, se ahorrara todos los coptusteriores.

Los solicitantes utilizan mucho el PCT para maateabiertas el mayor tiempo posible todas susoopside proteger las
invenciones en muchos paises distintos. Puedersemie® la solicitud en su propio paiscwardo corresponda,en la
oficina regional competenteo en la Oficina Internacional déa OMPI. La dficina de patentes de su pais podra
fadlitare informacion especifica sobre como presentaa salicitud en virtuddel PCT.

Si el solicitante noutliza el procedimiento imrnacond que ofrece el PCT, los trdmites para peesetacin de
solicitudes en el extranjero tienen que comerda tres a seis meses antes de que vdngaze deprioridad. Debe
realizarse la traduccion de la solicitud y pamedn un formato de solicitud diferenparacada pais. Sin embargo, al
utilizar el PCT:

El solicitante presenta una Unicsolicitud dentro dd afio de prioridad (es decir, dentd® periodode 12 meses en
gue se presentd la solicitm@cdonal);
La solicitud tiene efecto en todos los Esta@mntratantes détCT;

El idioma y el formato de la solicitud puedeer $o0s mismos que los de la solicitpdesentadan el propio pais
dd sdicitante;

El solicitante gana tiempo para explofas posibilidades comerciales dsuinvencion

En € apéndice IV figura la lista de los Estados miembrodd PCT. Parainformacion sobre los sistemasde proteccion
regional, véase la pregun@éi.

REFERENCIAS

Hechos Basicos sobet Tratadode Cooperaciéoren materiade Patentes (PCTPMPI.
Pagina webwww.wipo.int/pct/es/basic_facts/basic_facts.pdfreguntas y respuestas practicas sobrdGal desde ungerspectivaempesaral.

El Tratado de Cooperaciéonen materia de Patentes.OMPI. Pagina web_www.wipo.int/pct/esnformaciéh sobre el PCT,
reglamentacioneg guias parasolicitantes.
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63. ¢Cudleslaforma mas practica de solicitar la protecciomugca en variopaises?

Si desea que su marca esté protegida en vaasises) pero se da cuenta de que presentar upaudgbor separado
en cada pais es complicado y costoso, dquiesee presentar unsolicitud para € registro internaciond en
virtud dd Sistema de Madrid, regido por dos tratadesArreglo de Madrid relativoa Registrolnternaciona de
Marcas yel Protocolo de MadridAlgunos paises son parte en ambos tratados y ottaseate en uno de los dos. El
sistema estd administrado paer Oficina Internacional de la OMRjue mantiene & Registrolnterreciond y publica la
Gaceta de la OMPI de Marchgernacionales

Solicitudes internacionales en virtddl Sistema dé&ladrid

Puede presentar una solicitidernaciand en virtud dd Sistema de Madrid una persorissica o juridicague posea un
establecimiento industrial o comercial real y afextesté domiciliado o tenga la nacionalidad uenpais que sea parte en
el Arreglo o Protocolo de Madii.

Una marca puede ser objeto de una solidittemacional s6lo si se ha registrado ya (0o si la saieit
internacional se rigexdusivanente por el Praocdo, cuando se ha solicitado su registro) en la mdidle marcas de
la parte contratante con la que el solicitaigeet la relacion necesari@enominadeoficina de origen.

Las principalesventajasde utilizar el Sistemade Madrid son que el titular de la marca puede protdgenarca en
una serie de paises o miembrdd Sistema de Madrighresentandaina Unica solicitudpuedehaceto en un idioma
(ingés o francés si bien la oficina de origen puedkmitar las opciones del solicitanta s6lo uno de estos idiomas); y
puede pagar un solo grupo de tasas en ol d&/isa. Posteriormentelos cambios en el registioternaciona vy la
renovacion dd registro pueden efectuarse mediante un Bdlmite que tiene vigencia en todas las partes contratantes
designadas.

Puede obtenerse la proteccion pkxanarca en cualquier pais que sea parte en el misatadéd (Acuerda Protocolo)
asi como erel Estado cuya oficina sda de origen. Deben designarse lensolicitud internaciond los paises donde se
desea pedir proteccion, y los paises adicionaleslggu designarsposteiormente.

REFERENCIAS

Protecting Your Trademarks Abroad: Twenty Questions About the Madrid Protocol OMPI. Pégina web
www.wipo.int/madrid/en/20_guestions.pdResumen deécil comprersion sobre el Protocolo de Madrid y cuestiones y esge précticos de la
presentaciomle unasolicitud internacional de protecciéon de marcas en varaises.

Sistemade Madrid para el Registro Internacionatle Marcas.OMPI. Pagina welwww.wipo.int/madrid/es Contiene informacié gerera sobre
el Sistema de Madrid bajo epgrafe Genealidades.

Guide to the International Registratiaoi Marks under the Madrid Agreemerend the Madrid Protocal OMPI. 2002.Pagina web
www.wipo.int/madrid/en/guide El Capitulo | se ocupa de los tramites que interesan aitaalies y titulares, y tambiéra oficinas. ElCapituo Il
describe los tramitedd sistema de Madrid desde el punto de vista de licitante otitular.

7 Ademas, en virtudld Protocolo, también puede presentar una ismicina persona que tenga nacionalidad.esté domiciliadao posea un
establecimiento comeréal real y efectvo en un estado Miembro que sea pacentratante en el Protocolo (como unaorganizacion
intergubernamental Si bien en la actualidad no hay ninguna orgairamtergubernamentahiembro delProtocolo, el Protocdo prevé quelas
oficinasregionales de Pl seaniembros.
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Tasasdel Sistema de Madrid

La presentacion de la solicitud internacional estigta al pago de las tassguientes:
Unatasa debasede 653 francos suizos (0 903 francos suiztsmiarca esle color);

Una tasade designacion estandate 73 francos suizos o una tasa diesignacionindividual cuya cuantia
determina el pais de que se trate para cadadpaigradqg

Una tasa suplementariade 73 francos suizos por cada tipo de pradugtservicio queexcedadel tercero,
(sin embargo, no se aplican tasas suplemestacizando en todos los paisdesignade deba pagarse una tasa
individual).

La oficina de un pais designado tiene derechoereghr la proteccion de una marca ehterritorio deese pais. Esta
denegacion puede basarse en cualquiera deolidgompor los que puede denegarse una solidguctgistrgpresentada
directamente en egaficina. La denegacion se notifica a la Oficimierraciond y seregistra en el Registimternacimal.

En principio, toda denegacion debe comunicarge mas tarde de los 12 meses contados desdecHadn que se
notificd la designacion era oficina correspondienteSin embargo, cuando un pais designadovignod de Protocolo
presenta unadeclaraddn en este sentido, @lazo limite se ampia a 18 meses. Es@abespueden también pedir que
la denegacion basada en una oposicion se conmnidpspués de haberencido € plazo limite de 18 meses, siempre
que la oficinacorrepondente haya notificado a I®ficina Internadonal esta posibilidad dentro del periodo deni8ses.

Por consiguiente, dinalizar el plazolimite aplicable, € titular de un registronternacional esta encondiciones de saber si
se ha aceptado en cada uno de los paisgsignddos la proteccion de la marca o shaelenegadda proteccion
en uno deellos o0 si aun existe la posibilidad de que determinadopais denieguela proteccion basandosesn una
oposicion. Una solicitud internacional tiene viga durante 10 afiosPuederenovarse ilimitadamente por periodos
adicionales de 10 afios efectuando el pago dedasrequeridas.

En € apéndice V figura la lista de miembros del Sistede Madrid. Para mas informacion sobre $sfemasde
proteccion regional, véase la preguidta.
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64. ¢Como pueden protegerse los dibujos 0 modelosindies en variopaises?

Como norma general, la proteccién de los dbwomodelos industriales ediénitada al territorio dd paisdonde se
solicitd y concedid la proteccion. Si se desdsemer proteccion en varios paises delefctuarse depdsitos nacionales
separados y deben realizarse en cada pais tréfstesos.

El Arreglo de La Hayareativo a Depdsito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, unatad multilateral
administrado por la OMPIlofrece una alternativa que simplificanormementeestas tareas. Permite a los nacionales
y residentes de un pais que sea parte en el Aryegltas empresas establecidas en él obtener tecpi@n de un dibujo o
modelo industrial en una serie de paises medim#téramitessiguientes

Un Unicodepdito “interrecional”;
En un solo idioma (inglés francés);
Pagandain Unico conjuntodetasas;
En unadivisg

Presentanddta solicitud en unaoficina (ya sea directamente en@icina Internacional de la OMPIo, en
determinadasircunstancias, a través dedicina nacional de un Estadoortratante).

Un dibujo o modédo industial sometido a un depdsitinternaciond goza, en cada uno des paisednteresados
que no hayadenegadda proteccion, dela misma proteccion quéa legidacion de esepais concede generalmentea

los dibujos o modelos industriales, a menos, qre circunstanciasletermnadas,una oficina nacional hayadenegado
expresamentéa proteccion. El depdsito internacional es portaoto equivalente a un derecho nacional en cuanto al
alcance de su proteccion y al ejercicio de suzdh®s. Al mismo tiempo, e depésito internaciom facilita el
mantenimientade la proteccion debe renovarse ufinico depdsito y realizarse un tramite sencilloraparegistrar
cualquier cambio, poerjempo, de titular o dedireccones.

En & apéndice VI figura la lista de los miembros dd Sistema de La Haya. Para mas informacion shisrsistemas de
proteccion regional, véase la preguitta.

REFERENCIAS

Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. OMPl. Pagina web
www.wipo.int/hague/esintroduccién alos dibujos o modelos industriales, su proteccion wgtajas; eraces con formularios de solicitud y calendarios de
pagos.

El Arreglo de La Haya: Objetivos, Caracteristicas Principales, Ventaj@diPl. Paginaweb www.wipo.int/hague/es/pub_419/index.htkfision
general de los objetivos, rasgos y ventajasutdizar € sistema de La Haya pam depdsitointernacional de dibujos o modeldndustriales.

119



65. ¢Es validala proteccion de derechos de autor @miito intenadonal?

El derecho de autor en si mismo dependede procedimientos oficiales de registro. Unaaoloreadase considera
protegida por el derecho de autor desde el mmmeen que existe. Con arreglo al Converii@ Berna para la
Proteccion ddas Obras Literarias y Artisticas, las obr#ierarasy artisticas estdn protegidas sin ninguna foduadli en
los paises parte en ese Convenio (151 pasesgosto de 2003; véase la ldépaises en el apéndice VII). Esto se
aplica también a todos los miembros de laa@macion Mundialdel Comerio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento decisoli internacional para obtener la proteccida derechode autor
como lo hay para las patentes, marcas y dibujosodelos industriales. Sin embargo, muclpages tienen unacficina
nacional de derechos de autor y algunas leyes male® prevén el registro de obras con el objgtor ejemplo, de
identificar y distinguir los titulos delas obras. Endeerminados paises, € registro ofrece una serie de ventajas
practicas ya que puede servir como pru@bana facieante un tribunalencontroversiageativas a derechos de autor,
y € ejercicio deagunos derechos puededependerde quela obra se haya registrado. Por ejemplo, en los Estados
Unidos, es preciso haber registrado una obra phtenerdafios y prejuicios estatutarios. También pupdetisarse el
registro para los nacionaledd pais, porquesusderechos en sus propios paises no estanaddsctpor los tratados
internacionales. Por consiguiente, en el casdodenacionales de los Estados Unidos, cualquieidmacjudicial por
infraccion sera desestimada nsihay un registrovalido.

Si bien no hay un procedimiento internaciopara obtener la proteccién dies derechos de autor en el extranjero,
y su obra estéautomaticamenteprotegida sin necesidad de registrarla edos lospasesmiembrosdd Convenio
de Berna, quizas usted desee registrar su obraseafitinas nacionales dierechogle autor, si existéa pasbilidad de
hacerlo. Puede consultarse la lista de laficinas nacionales dederechosde autor ened sitio web de la OMPI:
www.wipo.int/news/es/links/cr_web.htm

REFERENCIAS

Conveniode Bernapara la Proteccionde las Obras Literariasy Artisticas.OMPI. Pagina web
www.wipo.int/treaties/es/ip/bern&exto delConverio.
Berne Conventiofor the Protectiorof Literary and Artistic Works NationMaser.

Pagina webwww.nationmaster.com/encyclopedia/Berne-Convent@rthe-Protection-of-Literary-and-Artistic-Work8Breve descipcion dé Convenio
de Berna y sus disposiciones sobre derechoautie.
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Ejerciciode los derechosle propiedad
Intelectual

66. ¢Qué puedo o debo hacsr descubro quese estamiolando mis derechosde
propiedadntelectual?

Cuéanto més valiosos sean los activos de Pkuleempresa, mayor la posibilidad de quesoquieran utilizarlos,
preferentementsin pagar nada. ¢Tiene usted una estrategia papadir que esto sucedagQuéharia usted si, a
pesar de sus mejores esfuerzos, alguien imigia o infringe los derechos de Pl deempresa sin su autorizacion?
¢Qué opciones tiene? ¢COmo sopesara los cpstestajas de lasliferentesalternativas? ¢O simplemente acudira
corriendo a logribunales?

Antes de adoptar una decision sobre la opcioregireds conveniente egeneral:

Identificar quién esta infringiendo (incluidos Idsbricantesy principales distribuidores, yo sinplemene los
minoristas);

Determinar el alcancdd probdema;
Considerar la posibilidad de queifdraccibn aumente;

Calcular, si es posible, qué pérdida directa oréuda hasufrido o sufrira.

Cuando tenga una idea clara de los hechos, eénten los costos y ventajas de su respuesta.erSbargo,tenga
también presente que en ocasiones quiz4 semeaable actuar lo masipgdamente posible enlugar de esperar
demasiadadiempo.

Se indican a continuaciéalgunas de susopciones:

Tiene ustedla opcion de “ignorar”la violacion de los derechos dePl de su empresa kK pédida deingresos,
ventas obeneficios pareceinsignificante desde su punto de vista. I8imagnitud dea infracdOn es ya considerable,

o lo sera pronto, deberd descubrir lo antesibfe a losprincipales culpables y ocuparse delos de forma
expeditiva pero metddica. Es evidente que eatdrse con este tipo de situaciones requiere sopesar
cuidadosamentdas ventajas e inconvenientes de las rdifes alternativas. También debe evaluar qué
posibilidades tiene de ganar el caso, la ¢aande la indemnizacion vy los dafios y perjuicios que puede
razanabementeesperar obtener de la paitéractora,a cuantoascenderatas costasdd abogadoy si es probable
que las recupere erel caso de quda decisionfinal le resulta fawrable.

Si tiene una controversia con una empresa coqué ha firmado un contrato (por ejemplan cortrato de
concesion delicertia), compruebe si en el propio contrato haya utldusulade arbitraje o de mediacién. Es
prudente incluir una disposicion especial lem contratos para qui controversia se tramite mediangbitraje
0 mediacion,evitando de este modo onerosos cosd®8tigios. A veces es posible recurrir a sistensgrnaivos
de solucion de controversias, comel arhbitraje o la mediacién, incluso si no hay una clausula irtdiaaen el
contrato o si no hagiquieracontrato, siempre que ambas partesasbnvenganPara mayor informacion sobre el
arbitraje ola mediacién, véase la preguné®.

Cuando descubra que se estan infringiendo dosctios de Pl de su empresa, tal veplaateeenviar una carta
(conocida comiunmentecomo “carta de intimacion a cesar lenpractica") alpresunto infractor informandde de la
posible existencia de umronflicto entrelos derechos dePl y las actividades comerciales (identificando el area exacta
dd conflicto) y sugiriendo que se busque una sofueibproblema. Es muy aconsejable solicitar la tes@Sa de
un abogadoal escribir una cartade 'intimacicn a cesar en la practica’, a fin de evitar loscedimientos
judiciales iniciados por elpresuntoinfractor en los que éstirma que no se ha producido ni es inminente
ninguna infraccion. Este procedimiento sueleesultar eficaz en el caso de infracciones involuntariasqua el
infractor, enla mayoria de los casos, interrumpe sus actividades presta a negociar un acuerdo de concelson
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licencia

Si se enfrenta usted a una situacion de infracd&iberada que incluya, en particular, la falsiion y la pirateria,
esacorsejalbe que solicite la asistencia de lastoridades encargadds hacer respetar la leyfia de sorprender al
infractor en sus locales comerciales e impedimfeaccion, preservanddas pruebaspertinentes en relaciéon con la
presunta infraccién. Ademakgs autoridadegudicialescompedentespueden obligar al infractor a que comunique
la identidad de terceras part@splicadas en la produccion vy distribucion de los productos ovisis infractores,
asi como de sus redes dstribuédn. Como medida disuasoria eficaz de la infraccifas autoridadesjudiciales
pueden, previa solicitudde su empresa, dictaminar que se destruyan loduptos infractores o se vendan al
margen ddas redes comerciaes sin ningun tipo deompenrsacid.

Puede usted iniciggrocedimientos civile€n general, los tribunales ofrecen una variedadecurso<iviles para
indemnizar a los titulares de derechos de d&éctados. Entre ellos seuentan dafios y perjuicios,
mandamientosjudiciales, mandatos para justificar beneficios y mandatopara que se entregueis productos
infractores a los titulares de los derechos. Igslacion en materia de Pl también puede contetisposiciones que
impongan responsabilidad penglor la produccion d¢ratocomercel de objetos infractores. Las penas por
violacién de las pertinenteslispaiciones pueden seFncarcelamientgy quiza también unanulta.

En cualquier caso, cuando parece existir imfeaccion o una controversia, antes de tmtopmeddasoficiales,
seria prudente pedir asesoramientquridico de unprofesbnal competenteen Pl para evaluaton mayor exactitud la
opcién masfavorable para su empresa, al menor costo posiblenbiem puedeserimportante que registre sus
derechos de PI con laautoridades aduaneras, pagandes comregondients tasas, si los objetofalsificadds o
pirateados proceden de ofais.

REFERENCIAS

Combating Counterfeiting: A practical guide for European engineering companiesOrgalime. 2001. Pagina web
www.orgalime.org/pdf/Anti%20Courterfeiting%20Guide.pdf. Guiapreparadan colaboracién cola Comisién Europea. Ofreceonsgos practicos sobre
la manera de reconocer las imitaciones, lig@somprobacionpara la protecciéon juridica y técnica, iniciat que pueden adoptarsecontra las
falsificaciones e historias de casos quEabarorbien. Se basa ela experiencia de un gran nimedeempresas de ingenieria, grandgseguefas.

A Guide to United States Patent LitigatioMark D. Schuman. 32ed. Merchant & Gould. 2003. Paginaweb
www.merchantgouldcom/attadbiments/39.pd. Exponee sistema de litigacion sobre patenteslateEstadosUnidos.

Contrefagcon: commentse protéger (Falsificacion: como protegersayinistere de I'¢conomie, ddmanceset de lindustriede France. 2002.
Pagina web_wwvindustrie.gawv.fr/pratigue/conseil/contrefa/spontr.htm Se ocupa ddas falsificaciones, su volumen vy frecuencia en lakigtrias, y
de las medidas de precaucién (fancés).
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Caso estudio: Ferrero Rocher en China

La empresa italiana Ferrero presenta los bombopekeR en China en 1984, por restringir la puestalenercado sélo
para los duty free chops y tiendas en algunos aertys en el pais, de acuerdo a la medida maximmitma por las
normas vigentes en el momento.

En 1986 el Ferrero S.p.A. registré la marca "FERREROCHER", denominativo y la tipica figura con farraval con
borde con cordones, figurativo, en la Oficina ayoatuego, en 1993, Ferrero Rocher encontro defamtente salida en el
mercado chino, siendo facilmente disponible emptagipales ciudades del pais.

La empresa Montrésor fue fundada en 1991 comotaesulde una Joint Venture entre la empresa Chirengjlagang
Dairy Factory n°1 (ZDF) y una empresa belga. La Zi@sde 1990 producia y comercializaba bombonesamidiuna
marca cuyos graficos corresponden basicamente autdigados por Ferrero, la cual quiso registféerrero se opuso
inmediatamente a la solicitud.

La Oficina de marcas reconocio la marca FerrerchBdigurativa, registrada en 1986, con notoraius. Por lo tanto, la
solicitud de registracion por parte de ZDF fue ezeua, y en adelante restringida en el uso de faameon la parte
figurativa similar a la utilizada por Ferrero.

En 2002 la Montrésor asumi6 en la ZDF en la promurcy distribucion de los citados bombones de &aa con la
adicion de la nueva caracteristica "TRESOR DORHS Hos productos distintos, Ferrero Rocher y TRESRRE,
resultaban casi de idéntica apariencia de embalafesparente y envoltura de chocolates individualdsr oro, con
pirotines de papel color café, y la imagen detigueta de forma ovalada, coincidia. EI nimero decolates también
coincidia con las confecciones de Ferrero, con@elzs con un évalo de pegatina que llevaba el nodddngroducto.

El examen del caso fue bastante complejo: los ipaies temas del debate fueron el concepto deiadtat de Ferrero en
la Republica Popular China y la buena fe del famtie chino, interrogado por la empresa italianap&ticular se destacé
como el Montrésor Pack se confunde facilmente adordmulada por Ferrero, especialmente teniendmuenta la falta de
experiencia del consumidor medio chino. Al misieonipo, la compafiia belga argumenté que la Feremodia reclamar
el beneficio de la notoriedad de la confeccion,esigp y antecedente respecto de la propia, agregane: las

caracteristicas de los envases en cuestion nob@mteon los requisitos necesarios para dar especiaidades para
justificar la proteccion. La empresa Montrésor, biege podido reproducir un paquete similar de labsduena fe.

Favorables a la posicion mantenida por FerreroASlp.sentencia definitiva de la Corte Supremanadi que Montrésor
habia utilizado envases confundibles con los deeFer

La sentencia del 24 de marzo de 2008, definitiéajdamente confirmé lo establecido por el TribuBiaberior de Tianjin
requieriendo a Montrésor de suspender el usosdeolafecciones y decoraciéon en materia de la cegrs@, y los sujeto a
una multa de 500.000 RMB.

A pesar del gran apoyo dado por el fallo de la €8&tiprema para proteger sus derechos en la Rep@djmular China,
Ferrero aun participa en la vigilancia del merceldimo y tratar algunos casos originados por falstfores principalmente
concentrados en Guangdong. De hecho, es posibiamteac productos similares, en algunos casos elgsieserca de la
empresa italiana.

Caso estudio: Ariston en China

El Grupo de Ariston, presente en China desde haedids, obtuvo una histérica sentencia en la @ertehanghai: Foshan
Shunde Arizhu Dispositivo Electrico, ya no puedeiap sus logotipos. Se suspendio tambien el siteh\We la empresa
China.

Ariston Thermo China Co. Ltd (titulares de la mafgeston y sub licenciatario para China) ha denaaiudal fabricante de
calentadores de agua Foshan por falsificacion deanBurante afios el competidor chino vendio conambre similar a
los productos de marca Ariston, productos practégmidénticos.

El Tribunal chino ha condenado a Foshan a una indewion de 300.000 RMB, a cambiar nombre y admiiblicamente
los actos de falsificacién y competencia desleal.

La sentencia también declar6 que la marca Aristmagle “gran reputacion” en China. Esta situacamilifa la proteccion
de la marca en el caso de nuevas medidas para kmfitaa la falsificacion.

67. ¢Por qué debo ejercer mis derechos de propietiEléctual?; Quiénesresponsable de
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ejercerlos en caso defraccion?

¢ Por qué deben ejercer&rs derechos de PI?

El principal objetivo de obtener la protecciéle Pl es permitir que su empresa cosecherutssfde las invenciones
y creaciones de sus empleados. Los derecd®sPl de su empresa solamemevengarameneficios si pueden
hacerse cumplir, de lo contrario, los infractoyefalsificadores siempre saprovechaan de lafata de mecanismos de
observancia efectivos para beneficiarse del dwmbajo que usted heealzado. A menudo,la simple amenaza de la
observancia de los derechos basta para disuddg @osiblesnfractores.

En resumen, el ejercicio los derechos de Pl exedgrara su empresa para los fisgplientes:

Conservarla validez juridica de sus derechos de Pl ante laridat publicacompetente;

Impedr que haya o que sidabiendainfraccion en el mercado, evitando de este mddfios como la pérdida de
reputacion;

Pedir indemnizacién por dafios reales, gemplo, pérdida debenédicios resultantes de cuaquier caso de
infraccion en emerada

¢ Quién es responsable de hacer cumplir los deredeoBI?

La iniciativa de hacer respetar los derechos Pdeincumbe principalmente & titular de dichos derechos. Es
responsabilidad de usted, en tanto quitular de derecho dePl, identificar las infracciones o falsificacionee sus
derechos dély decidir qué medidasomara.

No obstante, incumbe a los gobiernos nacionalegstatales crear instituciones qtaeiliten la observancia de los
derechos dePl. Los érganos judiciales y, en algunos casos, m@dtrativos comoas oficinas dePl o las autoridades
aduanerason institucionegjubernamentalegue pueden tener que abordar casos de infraoadite falsificacion.

Cuando existen medidas en flanterapara impedirla importacion de productos de marca falsificadggoductos
protegidos por el derecho de autor pirateados addoridades aduaneras desempaifi@ifuncion principa en lo tocante
a la observancia de los derechos Rden la frontera dronterasinternacionales dsupais. De conformidad coies

disposiciones de ldegisladon apicabe, las autoidades aduaneragieben emprenderacciones por propia iniciativa,
por solicituddd titular dd derecho, o ejecutar Ordenes de tiitminales

Ademas, en algunos paises, existen asociaciordisstifales que ayudan a sus miembros a hacertaesusderechos de
Pl (véase, por ejemplo, http://www.bsa.avchttp:/ivww.riaa.confindex.cfn)

Caso estudio: Prada y Gucci vs. "Silk Market”

Durante afios el distrito de Chaoyang, el corazé®ekin moderno, hospeda el Mercado de Sedaucede por turistas
buscando diariamente, entre otras cosas, fielesdepciones de la moda internacional de las masganmarcas a un
precio por supuesto mucho mas asequible en coni@arean los productos originales.

En primer lugar colocado al abierto, luego fuelé@ado, en 2005, dentro de un centro comercial.

Las autoridades chinas han repetidamente hechapgiéh@n los esfuerzos para proteger los derechoprajgedad
intelectual desde la fecha de inauguracién de é&vansede, sin embargo, aln hoy, el volumen de proslfalsificados y
vendidos en el "Mercado de la Seda” alcanza ni\sigsficativos.

Como resultado de reiteradas violaciones encorgradgunas de las mas famosas marcas de modaaiciterales como
Prada y Gucci, decidieron demandar a la empresadpmnistra el centro comercial, sede del nuevccatsr de seda, la
Beijing Xiushui Haosen. El objetivo de la acciégal era el cierre definitivo del complejo.

A fin de reunir pruebas para apoyar la accion lelgal solicitantes han comprado productos falsificsaen presencia de
funcionarios oficiales y posteriormente han sdidd un total de 2,5 millones de RMB, en conceptsndemnizacion. La

sentencia emitida por el tribunal popular interroezbmpetente dio la razén a los demandantes, nande el Gerente del
centro comercial y cinco negocios operantes arg2@800 RMB a cada uno de ellos.
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En 2006 se firmo6 un acuerdo entre algunas casasoda de renombre y Haosen que incluyé la expuld@rcentro de
comerciantes que habia vendido productos falsifisa8in embargo, falsificaciones bajo los nombee$od actores estan
todavia disponibles con relativa facilidad.

Entre las iniciativas encaminadas a fortalecentaegcion de la propiedad intelectual deben sedag en la introduccion
del Fondo para la Proteccion de los Derechos deié€ttad Intelectual por el valor total de treintdlonies de RMB, pagado
por los duefios de las empresas que operan en ehdoede la seda. En agosto de 2006 treinta miasrisin recibido 10
millones de RMB en impuesto sobre la renta dedoalés como un premio para el compromiso en materidgerechos de

propiedad intelectual.

La batalla entre el liderazgo y casas de modagesibhargo, no se disuelve incluso con la promulgadéra sentencia
expuesta: la venta de productos falsificados neufado un retroceso , como muchos deseaban, ¢l @009 ha sido
detenido el Gerente General del "Mercado de la 'Seda la comercializacion de productos de marcasnaela

internacionales bien conocidas.

REFERENCIAS

The Role of the Government Authoritiels the Enforcemenof Intellectual Property RightsAlastair Hirst. OMPI1.1999.Pagina web
www.wipo.int/sme/enactivities/megingspdf/ipr_ju_bey99 5b.pd. Expone los métodos con que distintas 6rganos Esfad pueden apicar los derechos
de PL.

Business Software Allianc&itio web www.bsa.org Informacion sobre aspectos juridicos lde obras digitales y enlaces caigurps articulos
referidos a paises o regiones que tratan cuestiones redadencon la Pl jos derechos de autor, la seguridadd giberdelito, el comercio y el comercio
electronico,las politicas de la UE @ocumentosle posidon.
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68. ¢Como pueden las autoridades aduaneras agyttavenir o impedir la violacionle mis
derechos de propiedautelectual?; Tengo que notificarlo p@delantado?

Muchos paises han introducidmedidasde aplicacidnen frontera de conformidad con sus obliganesen virtud de
los Acuerdos dda OMC. Estas medidas permiten a los titulares decasay de derechos agmuory a los titulares de
licencias, pedir la detencion de mercancias que seesba han sido pirateadas vy falsificadasptmds estan
sometidas al control de lasitoridadesiduaneras.

Sin embargo, en general, las medidas de aplicacn frontera no se aplican a mercancias iagpas por una
persona para su uso privado o doméstico. Ifmicién exacta de la cantidad importada gpeedeconsiderarse
“mercancia importada para el uso privado o damgésle una persona” varia de un paisteo, e induso dentro dd

mismo pais segun sea el caracteladmercanda.

En algunos paises, el titular des derechos puede pedir la asistencia de ala®ridades aduaneras presentando
avisos relativos a sus marcas y mercanciasegdats porlos derechos de autor, egened después de pagar una
determinadatasa. Cuando laautoridades aduanerasciben un aviso puedendeterer copias no autorizadas de
mercancias de marca o de mercancias sujetaspeoticcion de los derechode autor. En la mayoria de paises, el
titular de los derechos tiene que presentar dmananday suministrartodos los pormenoregelativos a la consignacion,
cada vez que el titular tiene motivos paraercrgue seestanimportando mercancias pirateadas o falsificadas.

Las autoridades aduanerpseden detener mercancias objeto de aviso @urantperiodo de hasta dfashébiles. Los
avisos sonvdidos durante un plazaspecificado, después dd cua son renovables, o0 hastgue expira € plazo de
proteccion de los derechos de autor o elstegide la marca. Durante este plazo, el itagor puede también
pedir a los tribunales que dictaminen de que lascamcias no infringen labraprotegida mediante marca o derechos de
autor, o que no estan incluidas era@ko.

En algunos paises, si lasitoridades aduanerdsscubren que se han importando mercarsilipeestamete infractoras
y no hay aviso aplicable, puede informarse a ilodates delos derechos (si son conocidospbrela importacion vy
recomerdarles que presenten un aviso a lagtoridades aduaneradentro de undeterminad@laza

Se pedird siempre al titular de los derechos qlleneeun formulario de indemnizacién para costesrgastosen que
puedan incurrir lagwtoridades aduanergsomo almacenamientdransporte y costos judicialeg)ejecutar losavisos.

Cuando se detienen mercancidss autoridades aduaneramtifican a los titulares déos derechos paraque éstos
puedan determinar si las mercancias estaneaitats dalsificada. Solamente en los Estadddnidos son las mismas
autoridades aduanerdas encargadasle realizar estaleterminaciénDurante el periodode detencién, los titulares
deben decidir también si llevaran a cabduaciones para demostrar que las mercanestdn infringiendo sus
derechos, aunque puede concederse un plazo0deéias mas eralgunas circunstancias si se aportan motivos
pertinentes al solicitarlo. Las mercancias sdupsas estaramdetenidaspor las autoidadesaduaneras la espera de la
decision del tribunal. Si el titular no incoa acms juiciales en el plazo de 10 dias, lastoidadesaduaneraestan
obligadasa devolver las mercanciasimiportada.

La proteccion dela Pl es un temacompeo, por lo que quizd desee usted considelar posibilidad de obtener
asesoramientespecializado de abogados de PI, antes de presemtwiso.

En relacion con las medidas de aplicaciénfrentera, la mayoria de paises aplican lasqpigcionesdel
Acuerdo sobréos ADPIC de la OMC (Articulos 51 &0).

En ltalia, el titular de una marca puede impedimi@ortacion de bienes sospechosos de falsificasafire la base del
Reglamento CE n. 1383/2003. tal disposicion legiidgpermite, en efecto, el bloqueo de mercan@apechosas en todas
las fronteras italianas.

Para encaminar el procedimiento de control de |@snes bienes teniendo una marca, (la cual esav@lad un afio y
renovable por siguientes periodos de un afio), essago presentar una simple solicitud a la Agedeidas Aduanas
situada en Roma, calle Carucci, n. 71, indicandal cmarca desea vigilar mandando copia simpleoderélativos
certificados de registracion, un c.d. ademas damgo "Declaracién de Responsabilidad" y proveyeedanto mas
informacion util a los agentes aduaneros para @mrun producto auténtico de uno falsificado.

126



Toda la informacién necesaria, ademés de los médidopresentacion de la solicitud de suspensi@s aduanas, estan
disponibles a la direccion www.agenziadogane.itc&o de que una aduana considerase que, una niarearsospechosa
de falsificacion, contactard el titular de la mavigilada y este Ultimo contard con un periodo @z dias laborales para
indicar a la aduana si la mercancia retenida giatio bien falsificada. En el caso en que la mecéa fuera falsificada, la
aduana procedera al secuestro de ella y automa&itansera encaminado un procedimiento penal. iatitle la marca
tiene el derecho a ser informado acerca de la gemcga y el destino de la mercancia falsificada pader actuar luego
por consiguiente, también encaminando una accidhpor ejemplo respecto al destinatario finallesicree oportuno. El
sistema resulta eficaz y los resultados conseguidiosealmente alentadores.

Las autoridades argentinas, sin embargo, a pa&iti2@4 tienen, a causa de la promulgacion dela25.986 en materia
de antifalsificacion, adoptado principalmente uwtad activa respeto a productos falsificados. bgentes aduaneros
ahora son autorizados a verificar actuales o patlscviolaciones/falsificaciones de derechos dwpipdad intelectual y
pueden detener la entrada de tales bienes ersel pai

En cumplimiento de la Ley 25.986, la autoridad adwa argentina ha emanado la Resolucién n. 2.21&07%I que ha
creado, un Registro de Derechos de Propiedad ¢tiiele cuyo objetivo es simplificar la individuanid la detencién de
productos con sospechas de falsificacion a lagdras argentinas, antes que tales bienes pueganatkeAduanas y ser
distribuidos dentro del pais.

REFERENCIAS

The WCO IPRStrategic Group Organizacion Mundia de Aduanas. Sitio web www.wcoipr.orgContiene enlaces con wulirectorio mundial de
leyes aduanerasaplicaciones en linea para la proteccion adeianasformularios para descargar y orientacion solsdemo presentar solicitudes;
presentacioney articuos pubicados sobre el tema;eriaces con el sitio web REACT que ayuda a ldancionaric de aduanasa identificar las
mercanciasnfractoras.

United States Custon8s Border Protection (CBPIPR Enforcemer.
Pagina web wwveustons.usteas.govxp/cgov/import/commercial_erforcemert/ipr/ipr.xml. Informacién sobre la observancia des IPR
aduanerogn los Estado§)nidos.
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69. ¢Qué opciones tengo para solucionar corgroversassobre la Plin acudira lostribunales?

En muchos casos, entablar litigio en untriburel que sea competente para juzgar su caso, reautbrhodo mas
oneroso de hacer frente a una infraccion, espeeide cuandolos derechos deropiedadintelectualde su empresa
hayan sido infringidos por varidsompeidores en la misma o en distintas jurisdiccionEsidicho caso, su empresa
deberd hacer valer sus derechos en distinteardsgy ante distintos tribunale®a ello, es prudente considerar la
posibilidad de que surja una controversia y prevedios para su soluciéen el momento de redactar el contrato
original. Deberia considerarse la posibilidad dilizar un mecanismoalternativo de solucién de controversias —
normalmenteel arbitraje o la mediacion— que puede senenoscostoso y mas expeditivo que un pleito ants
tribundes.La remisidonal arbitraje y la mediacion seealizapor consenso

El arbitraje tiene emgened la ventaja de ser un procedimiento menos ofgugd un tribunal, y unictamenarbitral se
puede aplicarinternaciommente con mayor facilidad. Una ventaja de la mediacies que las partes conservan el
control del proceso de solucion de controversigsdemas, la mediacion ofrece la verntaja adicional de que suele
contribuir a preservar buenas relaciorsmercides con una empresa cda que suempresa puede desear colaborar en
e futuro. Sin embargo un mediador no puede impamex decision das partes y por lo tanto la mediaciébn no tiene
medios coactivos para solucionar una diferencian ffecuermtia, la mediacion y el arbitraje son un sustitutoetswte,

o al menos en el caso de la mediacion, pueluwio menos oneroso alitigio ante los tribunales. Resultaria
conveniente que su empresa, como parte sdestrategia comercial, incorporase &usuas apropiadasen los
acuerdos pertinentes dando aspdsibilidad de solucionarlas controversias en materia deropiedad irglectud en
primera (y, de ser posibléinica) instancia mediante la mediacion caetitraje.

El Centro de Arbitrajeg Mediaciéon dda OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI esautke las instituciones a las que puede recurpidendoasistencia
para solucionar una controversia sobre la Plraegurrir a un proceso ante los tribunales.c&itro presta todo un
conjunto de servicios para una solucion eficazZancion de los costos de lasntroversiascomerciales entre empresas
privadas, incluidas las PYME.

El Centro de Arbitraje y Mediacion facilita los &dos entre las partes ofreciendo clausodaomendadade contrato
para solucionar futuras controversias dentro dedeerminado contrato; véase http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-
clauses/index-es.htmlLas clausulas de la OMPI puedesncaitrarse en una amplia variedad de contratm@acionads
con la Pl como patentes, conocimientos técnitosjtias de programas informaticos, franquicias, acerd de
coexistencia de marcas, contratos dsetribucidn, empresas mixtas, contratos de investigacion yrd#kn contratos
de empeo con repercusionegecrnolégicas fusiones y adquisiciones con efectos importangara la Pl, acuerdos de
comercializacion de deportes, y contratos deid@d muasica y cine. Lasldusubs de la OMPI figuran con mayor
frecuencia en loacuerdssobre concesion e licencias concertados por pedegarisdiccionegliferentes.

REFERENCIAS

Soluciénde Controversiagara el Siglo XXI.OMPI.
http://www.wipo.intfreepubications/es/arbitration/779wipo_pub_779.pd. Visién general de recursos y servicitisponibles a travésdd
Centro de Arbitraje y Mediacion de GMPI.

Guia de la OMPI sobre la Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Péagina web
http://arbiter.wipo.int/center/pubicationsfindex-es.htm. Es una guia préactica a los servicios de soluciértatgroversias sobre nombrege dominio del
Centro de Arbitraje y Mediacion de GMPI.

Guia de laMediaciénen el Marco de la OMPI. Pagina web_tip:/arbiter.wipo.int/center/publicaions/inde-es.html. Ofrece una introduccion
practica sobre duncionamierto de los procedimerntos de mediacion, ¥jenplos de controversias solucionadas @meglo a las normas de mediacion
de la OMPI.

ResolvinglP disputes through ADRI. Lambert. NIPC. 2002. Pagina welww.nipclaw.com/lit/adr/ip.htm Expone sducionesalternativas de
controversias sobre la Ripnsideradasomo mecanismos importantes; tiene enlaces gos mECUrsO£oNexos.

El Centro de Arbitraje y de Mediacién de la OMPI. Sitio web _http/arbiter.wipo.int/center/index-es.htnh. Enlaces e informacion sobre las
opciones de solucién de controversias sin recatds tribundes.
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El Centro presta servicios relacionadumn:

El arbitraje (http://arbiter wipo.int/arbitrationindex-es.htn)|
La mediacion(http://arbiter.wipo.int/mediatiodindex-es.htnjl;
Las controversias relativas a nombres de donhitp://arbiter.wipo.int/domaidsdex-es.htn); y

Otros servicios especializados para la soluciooat#roversias
(http://arbiter wipo.int/center/index-eshtml).
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Calidad, reglamentaciongsnormas
técnicas

70. ¢Comoestaelacionada la propiedad intelectual con las reglaatonesy normas
técnicas?

La Organizacionintemacional de Normalizacion (ISO) define una norma comm tocumentoestaltecido por
consenso Yaprobadopor un 6rgano reconocido qu@roporciona,para un uso corriente repetido, normas,
directrices o caracteristicas para actividadessus resultadosgncaminadasa conseguir efgrad oOptimo de
orden en un contextdadd.

Hay varios tipos de normas, que sirven finegrdiites. Las normas ayudan a hacer la vida sindsle y
segura para los consumidoregumentanla fiabilidad, interoperabilidady eficacia de muchos bienes y
servicios Yy facilitan considerablementeel comercio. Las normas se designganeralmentepara un uso
voluntario. Sin embargo,las leyes y reglamentacionespueden hacer obligataio el cumplimiento de
determinadasiormas. Esto puede ser especialmente cierto easel de las norma&acionadas con la saud, la
seguridad yel medio ambiente. Si usted egieeparandda venta de productos en otros paisesesn@l que
estos productos sean conformes con las normas sahbck seguridad y medio ambiente de los paEesuestion.
La mayoria de organos dgacion de normas o de organizaciones pteparaciorde normastienen un sitio Web
donde puedeonsitarsegeneralmente unbistade las normas ewigor.

Las patentes en normasreglamentacionetcnicas

Las normas suelen desarrollarse entre losit€@mtécnicos que abarcan a muchos sectgresxpertos
interesados. Durante la elaboracion de norné&®iidas, puede solicitarse a los participantes spfialen da
atencion del comité el hecho de que pueda halmer o varias “patentes esenciales” necesarias quanplir la
norma, es decir, que nadie podria cumiglinorma sin infringir la patente. Por tanto, seasitaria el permiso
del titular de la patente, lo que podifaplicar pagar para obtener utigencia.

En generd, muchas organizaciones desarrollo de normasdesaconsgan € uso detecnologia patentadeen las
normas técnicas; son partidarias de ello Unicéeneen “casos excepcionales”, cuando esta jcatiéi por
"razones técnicas". En estos casos, el titularadpatente sobre urteaologia que se considere esencpzrala
implantacén de una norma puede seontactadopor el comité técnico de una organizacion désarrollode
normas para pedirle que acepte negok@@ndas con los usuarios de estas normas en térmiaaereblesy no
discriminatorios. También puede haber casosen @ara cumplir con una norndeterminada, umempresa
tenga la opcién de elegir entre una serietetndogias dtemativas que pueden utilizarse, algunde las cuales
pueden incluir el uso de tecnologia protegidpatentada.

Lo fundamental es entender que para cumplir glegerminadanorma o reglamento técnico ustgulede
verse obligado a utilizar una tecnologiatentadaEn todos estos casos, usted tidaebligacion de
obteneruna licencia del titular de la patente.A veces, los titulares de patentes pueden dacola
concesion ddicendasexentas de regalias, pero esto no tiene por quedsusempre.

REFERENCIAS

Organizaciéon Internacionade Normalizacién (ISO)Sitio web_wwwv.iso.org.

Las Normas Técnicas, los Derechde Propiedad Intelectual (DPIy el Procesode Establecimientale Normas.OMPI.
Divisiéon de las PYME. Dispnible en www.wipo.int/sme/es/documents/ip_stagards.tm.

8 Véase enwww.iso.ch/iso/en/aboutiso/isomembarsa lista de los 6rganos nacionales de fijacionatenas.
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Ejemplo

Diferentes 6rganos de fijacion de normas puedesponder a estas situaciones de modos diferédteno ilustracion
de ello, el Institute of Electrical and Electrani€ngineers (IEEE) dedara que puede incluirsen normas del IEEE
tenologiapatentadaiempre que esté justificadécricamerte.

Un grupo de trabajald IEEE puede enviar al titular de una “patente nesd’ la peticion de que facilitena carta de
garantia. En la carta de garantia, el titular deatente puede hacer una de las tres cigaentes:

Declarar que no utilizara su patente contra qeies@iquenla norma
Ofrecerunalicencano discriminatoria y exenta de regaliascendciones razorables.
Ofrecerunalicencano discriminatoria con derechoscgndciones razanables

Los grupos de trabajo del IEEE no enjuician afacter razonable de las condiciones de licenciay las empresas
gue deseen cumplir la norma deben negociar ladiaatirectamente con gitular.

Usted, en suwcdidad de PYME, debe conocdes reglas dd juego para poder negociar las mejooemdicionesposibles
para utilizar una teaologia patentadaque es esencial para cumplir los requisitos W& norma voluntaria u
obligatoria.

Normas dehedo

Ademas de las normadficiales establecidas por un érgano normativo nacionahterraciona apareceren el mercado
muchas normas de hecho, especialmenterergés a la electrénica y la tecnologia lainformacion. En tales
situaciones su empresa puede veddigada a utilizar tecnologias de propiedad opatentadassi el desarrollo,
fabricacion, distribucion o comercializacion dmis productosdependerde unatemologia que sea una norma de
hecho. Si el producto ha de incluir algin tg® tecnologiapatentadahabra que pedir la autorizacion y firmar un
acuerdo de concesion deencia con el propietario dda temologia, aunque se refiera a una norma de hecho. (Si se
encuentra obligado de este mode titular de las patentes de esta norma de heehmoyacilita acceso a la tecnologia
patentadao lo hace encondciones poco razonables, usted podra adoptar medidasitracestas practicas
anticompetitivas, que pueden gajeto de acciones judiciales coarreglo a lasleyes del pais sobre competencia o
antitrust.)

131



71. ¢Queesla certificacion de productos? ¢Cuaksla fundon de lasmarcasde
cerificacion?

Certificacion deproductcs

La cerificacion de productos se define como “un proceditniermediante el cual un tercemfreceseguridades
por escrito de que un producto, proceso o serésiconforme comleterminadosequisitos”.La certificacion de productos
comprendela emisién de un certificado o marca (0 de ambasasjoparademostrar que un determinado producto

satisface un conjunto definido de requisifpgra ese productoddinidos generalmente en una norma. Lanarcade

certificacion suele figurar en un producto o su embalajpugdeaparecer en un certificado emitido por el 6rgat®

certificacion de productos. La marca lleva ueéerenéa al nUmero o nombre de la norma pertinente pErproducto

en relacion con la cual se ha certificadgrelducto.

Una marca deertificaddn puede definirse como “una marcetilizada para distinguir bienes y servicigsiecumpgen un
conjunto de normas y que han sido certificadmsymna autoridad deetificacion”. El simbdo Woolmark, que es una
marca de certificacion de la Woolmark Compangs un ejemplo bierconacido. Woolmark es unsimbdo de
garantia de calidad indicativa de que lodpetos a los que se apliestanfabricados al 100 % cofana nueva y
cumplen especificaciones estrictas establecigas la Wodmark Company. La marca esté registrada en mas de 140
paises y se cede en licencitaaricantesde 67 paiseguepueden cumplir estas normas a#idad

Una demostraciéon de calidad
Un producto que lleva una marca incluye la garaddaun tercero dgue:

El producto se héabricado conforme a unanorma aplicable;

La produccion se hsigilado y contmolado;

El producto se ha ensayadwingpeccionalo;

Si los clientes consideran que el producto camcen no cumple la normdedaradh puedendirigirse al 6rgano de
certificacion para solucionar sjueja

Los 6rganos de certificacion de productos utilizarias técnicas de valoracion (la mayoria declmesse basan ere
ensayo dd producto) para decidir si conceden o noceittficado. Algunosde los métodos mas generales son los
siguientes:

“Ensayo de tipo'dd produdo;

Valoracion del control de calidad de la fabricauyaceptaadn;

Visita de vigilancia a la fabrica, a fin de veréicelcontrd de calidad y

Ensayo de muestras extraidd® mercadoabierto.

REFERENCIAS

General Requirementfor Bodies Operating Product Certification Systen®)/IEC Guia 65:1996. CHF 54. Disponible &n
Libreria de la 1ISQ www.iso.ctEspecificdos requisitos generales para terceros quantienerun sistema de certificacion geoductcs.

Marca CE. Sitio web_www.ce-marking.orgSuministra informacién sobre marcas de la CEEempa.
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En una situacion ideal las marcas de certificaciénproductos deberian demostrar a los consuesdaue el producto
satisface y seguira satisfaciendo la normeeptadamds generalmentgara el producto aervido. Otras partes, como
los reglamentadorepueden pedir a las marcas qiemuestremue el 6rgano que realizd la evaluacion de la conéad
del producto er@ompetentgara hacerlo

Motivos dela cetificacion
Puede surgir la necesidad atificar un producto por uno o mas de los siguiemtetivos:

Los vendedoresdesean crearse una reputacicempiar sus mercados, mejoraia competitividad, promover
nuevos productosetc.

Los compradores (particulares, almacenistas, fabricantesfuncionarios  de cortratacidh  publica,
importadoresetc.) desean que la calidad de los productos goemn est@arantizad.

La legislacionpara proteger la salud y seguridad de los coikwes obliga a que logproductos lleven una marca
de cettificacion. Por ejempo, algunos productos que aparecen en likias de lasreglamentacionesle
productos de la Unién Europea (UE) debesvar la marca “CE” y agunosproductos eléctricos y electronicos
no se pueden comercializar en @hnadasi no llevanla marca de la Asociacion de Normalizacidd Canada
(CanadiarStandards Association, CSA).

La cettificacion de productos realizada por 6rganos de certificace terceros (a sabemdependientementee
consumidores, vendedores o compradores) es fa anéptable para losompradoreslos importadores yas
auoridades reglamentadoras. Muchos 6rganos necionales de normalizacion ofrecen serviciosde certificacion de
productos de terceros, queomprendenla inclusion de la marca de certificacion ehproducto junto con el
namero de referencia de la norma nacionalicags como criterio para ensayar el produdim algunos paises, la
certificacion de productos corre también a cadgoasociacionescomercials o industriales, instituciones estatales u
organos privados de certificacion — como en ebade la certificacién de productos de articudéctricos por KEMA,
una empresa déos Paises Bajos, da certificacion de lubricantes potta Lubricant Manufacturers Association de los
EstadosUnidos.

En la obra ISO/IEC Guia 65:19965eneral Requirement$or Bodies Operating Product CertificatidBysems, figuran las
condiciones para garantizar el funcionamiento sideemas deertificacion de terceros de umodo coherente y fiable.
La ISO/IEC Guia 65 ayuda a los o6rganos awtificacion de productos @&bteneraceptacion en el ambito
nacional e internacional, lo que promuevé cemercio internacional yumpletambién los requisitos relacionados
con la evaluacion de la conformidad del éwdo sobreObstaculodécnicos al Comercio de @GMC.
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Valoracionde los derechosle propiedad
Intelectual

72. ¢Es preciso que obtenga una valoracion de misliesete propiedaititelectual?

La propiedadintelectual se considera cada vez mas unvcacempresarial y un instrumento queuede
contribuir mucho al éxito de la empresa, y el lbede que las empresgsuedanobtener valor de susarteragle PI
ha hecho que aumente el interés endiEsentesformas de evaluar los derechos plpedad intelectual.

Hay que prestar atencion a la diferencia entrprexio y el valor de un activo degpropedadintelectual. El precio
se define en general como lo que el congradsta dispuesto a pagar en una transaceitcondiciones de
igualdad yplenacompetenciasobre la base del valor percibido del producto.vdtbr esuna cantidad abstracta
pero determinista cuye@dculo se basa en un conjunto de métodos y ragglabads ordenadamenteéen otras
palabras, si bien la valoracion de la Pl puedduiinen la determinacién dgbrecio de un activo de PI, no es
exactamentelo mismo que el ejercicigpropiamentede determinacion derecis. Este ejercicio suele estar
influido por muchos otros factores, entre ellbsiempo, lademandajos maivos para vender y la capacidad de
negociacion de las partésteresadas.

Los instrumentos empleados para evaluar lagosctle Pl pueden ayudarlas empresas a administrau cartera
de activos de Pl de forma mas eficiente y eficaa, yaloracion de la Pl resulta un parametitdl y una buena base
de negociacion en el caso de que se transfierampren activos de PI.

Antes de que una empresa inicie una valanacite sus activos de PIl, debe responderlasasiguientes
preguntas:

¢Por qué ha decidido evaluar sus dered®PI?

¢Cuando se precisara y sdizdrala informacion obtenida (los resultados ldealoragon)?

¢ Qué derechos de &#evaluaran?

¢ Qué método de valoraci@eberaempearse?

Consideracionea tener en cuenta €n valoracion de su Pl

El alcance vy fortaleza de las reivindicaciones dna patente o la fortaleza de un activo Rletienen una
funcion importante en el ejercicio global de ldovacién. Una protecciorampliamentedistribuida (protecdon en
varios paises) puede aumentar el valor de unuptod Sin embargo, esto tambiéependerd@e laformaen que el
evaluador perciba la robustez de los mecanisnesbdervancia de la Pl en los paiseglicadcs.

El nivel de codificacién y ldorma eficaz en que puede utilizarse la informacién codificadaincorporadaen el
producto puederinfluir también erlavaloracion.

También puede aumentar su valor el heclo qde resulte muydificil infringir los derechos de Pdel
producto. Por otro lado, la existencia de prodiictdternativos que también estan muy protegios la Pl podria
afectarnegativamentel valor de urproducto.

Es imperativo, por consiguiente, que una empnestice un estudio para identificar las cuestionestivelaa la Pl
expuestasanteriormenteque puedantener una repercusion (positiva 0 negativa) ebrvalor de susproductos y
susadivos.

REFERENCIAS

List of documentson IP valuation. OMPI. Pagina webwww.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocBnlaces con una serige
documentosobre valoracion de la PI, incluidkes cuestiones y estrategias que debensiderarse.

Intellectual Assts Valuation and Capitalization Comision Econémica de las Naciones Unidas pBEraopa. 2003. Paginaveb
www.unece.og/ie/enterp/deumerts/valuatimpub.pd. Contiene articulos por varios expertos solaevaloracion y comercializaciérle los
activos deP.
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73. ¢Cuando y por qué debe determinarse eligprecel valordelos derechosde
propiedadntelectual?

Cada empresa puede tener motivos diferentas ustifiquen realizar una valoracion de Iatives de PI:
administracion interna de su cartera de PI, cadoede licencias, fusiones o adquisiciones, cegumta)de activos de
P, compra de activos dél, condusion de acuerdos de empresas mixtas, establecomidetalianzas estratégicas,
obtencion de fondos, inversién en el desarrafiicional de un activo de PI, etc. Los motivosatetos vy los tipos de
activos de Pl que se evaluaran puedeftuir bastante en el métoddevaloracion utilizado.

El vdor de un activo dePl quiza difiera segin € método utilizado. También influyen en la elecciondd método de
valoracion otros factores, como la experiengita existencia de datos que permitan usamétodo determinado.

Un derecho de PI (por ejemplo, una patentegdp obtener un valor mayor si el periodo vdata ode concesion
de licencia no coincide con la introduccion @nmercado de un sustituto semejante oute teaologia alternativa
y mas eficaz. Polo tanto es importante conocer bien la tendenah sdctor o ddatecnologia cuando smprendaun
ejercicio devaloracion.

Es importante que una empresamprendgpor qué es necesario valorar su Pl y cuando debézarse el ejercicio de
valoracion. Puede seitil un conocimiento basico des instrumentos utilizados pada valoracion en el momento de
elegir y decidir esesoramientprofesional masapropiadoVéase la preguntd@4.

REFERENCIAS

Selectionand Application of Intellectual Property Valuation Methodas Portfolio Managemenand Value Extraction. S. Khoury, J.
Daniele y P.Germeraadlnavisis Pagina weh wwinavisis com/articles/mrtfoliomaragenert.pd. Visién gerera de distntos métodos de valoracion de
la Pl y criterios aplicados para sdecdon.

List of documentson IP valuation. OMPI. Pagina webwww.wipo.int/sme/en/documents/valuationdodsnlaces con una serige documentos
sobre la valoracion de la Picluidas las cuestiones que deben considerarse gdsategias.
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74. ¢ Como pueden evaluarse los activos de propiedelectual?

Hay varias formas de realizar una valoracion atedctivos depropiedadintelectud. Cada método tiensus ventajas y
sus inconvenientes y algunos se aplican mejog otros adeterminadoscasos ysituagones. Figuran a continuacion
los métodos maampliamentautilizados en lactwalidad.

Método basad@n los ingresosEs e método maattilizado para la valoracion de la Pl. Hay agunas variaciones
de este método que, en ocasiones, se coamsiderétodos diferentes. Elétodo se centra basicamente en la
corriente de ingresos prevista que obtendtatitular de un derecho dBl durante la vida de ese derecho, por
consiguiente se utiliza dlujo de caja actualizado para determinar el valor dagaun futuroflujo de ingresos. La
corriente de ingresos puede también uale examinandoel ahorro en regalias de licencia que una empresa
conseguiria si tuviera que obtenarmna licencia para utilizar un derecho de Pldeterminado. El principal
inconveniente del método &si complejidad. Su principal variante es el métsibuiente:

Métododel calculo del ahorro en regalias En esta variacion, sealcula el flujo de regaliagara estimard
beneficio oflujo de caja previsto o la capitalizacion del beneficidlujo de caja promedio. El indice deegdia
puede determinarse mediante indices existentdzados en tipos de acuerddsle licencias) similares o datos
existentes procedentes de cuadros de indiceggd#asestandres.

Método basad@n elcosta Este método trata de evaluar los beneficios fetai® los activos di& Pl calculando
la cuantia necesaria para sustituir el activoPdeen cuestion. El método basado en el coseamguaplicarse
también en susariantes:

— Costo de reproduccion. Los costos de reproduccion pueden calcylasiehay unabuenacontabilidad,
tomandolos costos totales, al precio actual, ldecuantia utizadapara desarrollar el activo de Pl en cuestion
(esto se denomina determinacion de la tendersidrica del costo). Sho hay una buena contabilidad, los
costos de reproduccion pueden estimarse direntamedculandoel costo de los esfuerzos y gastos necesarios
para crear un activo similar.

— Costode sustitucion.La cuantia necesaria para adquirir activosPdlele la misma utilidadLa depreciacion
del activo de Pl debe deducirse del costo deodemcion o sustitucion estimadantes de que se obtenga
finalmente un vaor o precioestmado.

El método basado en el costo @ cuando se consideran derechos de Pl relagsnamn activosintangibles,
como programas informaticos, dibujos de inggs, disefios de envasado y redksdistribucion. A menudo
se utiliza para complementarel método basado en los ingresos. Tienéncehvenienteprincipd de que es
muy posible acabar obteniendoresultadosengafiososEsto se debegn la mayoria de casos, a que el costo
relacionado con alesarollo de un producto no estdecesriamente relacionado con suvdor. Y es especidmente
obvio en lo referente a actividades de ingaeston ydesarrdo.

REFERENCIAS

Intellectual Assets: Valuation and Capitalization Comisién Econémica de las Naciones Unidas pdtaropa. 2003. Paginaweb
www.unece.og/ie/enterp/dcumerts/valuatimpub.pd. Contiene articulos de varios expertos sobre laraeién y comercializacion de los activos Rle

IPScore®. Oficina de Patentes y Marcas de Dinamarca. 3id www.ipscore.com Ofrece una visidmgenesl de la metodologiade valoracion
IPScore® e informacién sobre distintos tipos derimes y sobre la gestion de los activosPde
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Método basad@n el mercado.Sistema basado en lo que un tercero estariaedigpua pagaparacomprar o
arrendar un activo de PIl. Puede utilizarse tambi®mo un complemento del métodmsad en los ingresos. Sin
embargo, hay que sefialar que algunas emprisasnsideran el mejométod debido a su simplicidad y a la
utilizacion de informacion de mercado. El inconeete del método equeno orienta sobre como enfocar las
caracteristicas individuales de una transacaifieterminadaAl igua que otros métodos de valoracién, tiene también
las siguientevariantes:

— Meétodode comparacionde ventas Los usuarios de esta variante basamaloracion de unadivo de Pl enla
valoracion de un activo dé’l semejante en el mercado. El principal inconverieesque cada transaccion de
activos de Pl es Unica y resulta casposibe encontrar un trato similar sobre el cual basax noevavaloradon.

— Uso de tipos de regalias normalizados.Este método utiliza tipos de regaliadustrialesestandares
y establecidos. En algunos sectores se han lestih voluntariamentetipos deregaliasque se utizan desde
hace variosafos.

Métodos basadosn la valoracion de opciones.Suelen utilizarse en la valoracion dellor bursétil de las
opciones de compra. Los evaluadores de los actieoPl (en especial de patentel sector de la tecnologia y de
los productosfarmacéuicos utilizan cada vez mas este método. bien existen otros métodos de valoracion “de
riesgo neutro”, la valoracion de opciones sesitlama maspotente. Al igual que los demas métodos de valoracion
de la PI, tiene también sus variantesntre ellas el método dedoracion de opciones Blak-Scholes, el
Technology Risk-Reward Units (TRRUy el IPscoré, daborado por la Oficina de Patentes y Marcas de
Dinamarca ydisponible en linea en www.ipscore.comEl principal inconveniente des métodos basados en opciones
es su relatia complejidad.

137



Financiacion

75. ¢ Como puede ayudarme la propiedad intelecifalanciar miempresa?

Sus activos depropiedadintelectual (Pl) pueden reforzar los argumentoge gconvenzan a los inversores
aportar financiaciérempreauiial.

Al efectuar una evauacion de la solicitud de capital o de préstamo,d inversor (ya sea un bancana
institucion financiera, un inversor deapta de riesgo o un inversor situado al margen deeksucturasde
financiacion oficiales), evaluard si el produ o servicio ofrecido por su empresanedie un verdadero
potercial de comercializaciénAl evaluar unplande negocios o de exportacion el inversor exaraimpre:

La tecnologia no esté ya disponible en el merc@lanenos no a uprecioinferior),
Haya unademanderobable para groductg, y

Su empresa no tropezard con importandéstaculos (juridicos o de otro tipo) qilee impidan
comercializar eproducto.

Generalmentepara asegurar la inversion des inversores de capital de riesgo serd pregisesentar una
estrategia de PI sdélida, caocumentaciorsobre solicitudes de derechos de PI, informacihresblsqiedasde
patentes que demuestren que no es probable ugteermlogia vile las patentes de sus competidores, y acuerdos
(licencias) con titdares de patentes qude autoricen adutilizar la tecndogia necesaria para comercializar

un producto determinado. La titularidad de los derechos de propiedadtelectual sobrela produccién
creadora o las innovaciones relacionadas corploductos o servicios que la emprepaetende comercializar
garantiza cierto grado dexdusividady, por tanto, una mayor cuota de mercado en casque el producto o
servicio tenga éxito entre leensumidees.

Asi pues, es importante poseer activogpdepiedadintelectua para convencer a inversores o prestamidais
oportunidadesle que goza la empresa para la comercializadiérproducto o servicio en cuesti6iEn algunos
casos, una Unica patente con un gran valmnercel puede abrir las puertas a variaportunidades de
financiacion.

Los diferentes inversores o0 prestamistas evaluas@is activos depropiedadintelectud de distintas maneras y
otorgaran distintos grados de importancia oa derechos depropiedad intelectual. No obstante, seesta
produciendouna tendencia clara hacia d&pendenciacada vez mayor déos activos depropiedadintelectua
como fuentede ventajas competitivas para las empresas. ilVgfrsores y prestamistas se interesan cadan@ez
por empresas que poseen una cartera deesatt® propiedadintelectud bien administrada aunqle haya,
incluso en los paises desarrollados, numerosasblgmnas que surgen al tratar de establegarantiasreales
basadas en fropiedad intelectual.

REFERENCIAS

¢ Puedesu PYME Utilizar Activosde Propiedad Intelectuapara la Financiacion?OMPI.
Pagina web:_wwwipoint/smeles/ip_business/finance/ipssetsfinarcing.iim. Expone la utilizacion dda Pl como instrumerto
financiero.
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76. ¢Pueden convertirse en valores bursétiles losasctie propiedad inteltal?

La practica de tomar préstamos en parte o entalided basados en activos deopiedadintelectual esun fenédmeno
reciente, que soélo se ha desarrolla@almenteen algunos paises y en algunos mercaday especifcos.

La conversién de activos en valores se nefilormalmentea la practica de compilar distint@gtivos financieros

y a la emision de nuevos valores garantizados dros activos. En principio, puede tratadeactivos sobre los que es
posible predecir que traerdn consigo movimientiEsefectivo o incluso decuentas exclusivas por cobrar. Asi pues, es
posible la conversion de activos en valores ecasd de futuros pagase regalias a partir de la concesién de licencias de
patentes, marcas o secretos comerciales, cdapasiciones nusicales o los derechos de grabacién de un masico. De
hecho, una déas conversiones mas famosas de los Ultimos afi@rdabaelacion con el pago de regalias en los Estados
Unidos dd cantante Davidowie.

En la actualidad, los mercados para la emision dereslbasados en activos geogedad intelectualson reducidos, ya
que el conjunto decompradoresy vendedoreses limitado. El mercado prefiere egeneralactivos tangibles que
activos intangibles. Los mercados de Pl naresuficientenente desarrollados, las técnicas de valoracion tHeoP
son todavia bastante precisas, y por consigielos valores nopuedencalcularse con confianza. Ademas, la Pl
(especialmente las patentes) exige en generaboodémientoespecidizado en un campo tecnoldgicaeerminado
para que pueda comprenderse y explotarse adecuadamente; a menudo los prestamistas carecen de tales
conacimientcs.

A medida que lapropiedad intelectua genera mayores movimientos defectivo, se creardn mayores
oportunidadespara ese tipo de practicas. La evolucion del mercagh estd mejorando la calidad cgntidad de
informacion disponible tanto para prestatarie®@mo prestamistas. Por ejemplo, cada kay masempresas de
base tecnolodgica, sobre todo en sectores comootachblogia o la informética, que confian sus derechos de Pl como
sus principales activos fyertesde ingresos. Del mismo modo, estamentando lauantia total de ingresos por licencias
y el uso resultante de Idsijos de regalias procedentes de llasrtiasse utilizanpara determinar el valor de P&

Ya hay varias empresas estatales de capital dgorigge comienzan a aceptar los activos de PI cgarantiacolateral
paralafinanciacion deiesgo.

REFERENCIAS

Security Interest# Intellectual PropertyAn International Comparative Approachioward P.Knopf. Comision Juridicade
CanadéaPagina web ww.lcc.gc.c@/en/hemes/effsiknod/knod.pd.

Securitizatiorand Valuationof Intellectual PropertyPricewaterhouseCooper2002.
Pagina weh ww.pwcijptax.com/eg/library/gets/21/21@e.pd. Vision gererd de latitulizacion y valoracion dda Pl desde ungerspectiva financiera de la
PI.
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Comercio electronicy utilizacionde
tecnologiagie la informacion

77. ¢Por qué deberia tener en cuenta las cuestionpsopiedad inteletuial al realizar
comercioelectonico?

La propiedad intelectual es un elemento eserséhlcomercio electronico. El comerciglectronico, mas que
cualquier otro sistema comercial, supone a menilmlwenta de productos Yy servicios basados Pey en la
concesion de ladicendas correspodientes. MUusica, imagenes, fotos, programas informéticdisefia,
modulos de capacitacion, sistemas, etc., @gpto de comercio electronico y el princiggimponentede valor
es laPl. La PI también es importante porque los eleo®nvaliosos que se comercian pbrternetdeben
protegerse, utilizando sistemas tecnoldgicos derglad y normas del; de otra manera podriaser hurtados y
ello podria causar la destruccion de @mpresa.

Ademas, eda Pl lo que hace funcionar el comercio electronidms sistemas que dan vida a Internet —los
programas informéticos, las redes, disefios, tosuintegradosencaminadorey conmutadores|a interfaz de
usuario, etc.— son elementos ey se protegen a menudo mediante derechosPldeas marcas somna
parte fundamentaldd comercio electronico, @ desarrollo de la marca, el reconocimiento diehte y el
buen nombre, elementofundamentalesle una empresa dntemet, estan todos protegidos plas marcas vy el
derecho de competencidesleal.

Las empresas de comercio electrénico y las gjercen actividades en Internet pueden tambastar muy
vinculadas conla concesion delicendas sobre productos o patentes, porque para cogarproducto son
necesarias muchagecnologias diferentes y las empresas, amenudo, optan por delegar a tercerda
elaboracién de algunosomponentes,o intercambian tecnologias mediante arregies licencia. Sicada
compafiia tuviera que elaborar y producir porcuenta todos los aspectos tecnolégicosudgreductos, seria
imposible elaborar productos de atecndogia. La economia del comercio electréonidependede que las
empresas trabajen juntas para compartir, midida concesion de licencias, lapatunidadesy riesgosdel
comercio. Muchas de esas empresas son PYME.

Finalmente, una gran partd valor de los negocios basados en el comercidrétéco adopta la formae P,
de modo que la proteccion o falta de proteccide sus derechos de PI afectard la valorad& un negocio
de comercioelectronico. Muchas empresas de comercio electronico, wligue otrasempresasemologicas,
tienen carterasde patentes, marcas, nombrds dominio, programasnformaticos o basede datos
originalesque son los activos de mayor valor de dickagpresas.

REFERENCIAS

Propiedad Intelectuaén Interne: Un Estudiode TemasOMPI.2002.

Pagina weh Ig://ecomnerce.wipo.int/survey/ndex-es.itml. Exponelas profundas repercusiones que las tecnologias digitalessgecial
Internet, han tenido en faropiedadntelectual (Pl) y erel sistema internacional daPl.

eBusiness lex.neS§itio web www.ebusinesslex.nePortal queofrece a las empresaseuropeasen especial las PYMHEjformadon sobre
todoslos aspectos juridicos des negocios por vialedrénica.

A Legal Guide to the Internetd2ed. Merchant &Goud y e Departamentale Comercio y Desarrollo Electrénico de Misota.

2002. Gratuito. Minnesot&mall Business Assistano®ffice, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, &, MN 55101, EsedosUnidos.
Tel.: +1 651 296 3871. Pagina web wwmercharigould.com/#achmens/11.pd. Se ocupa ddas cuestiones dePl que se plantean al
trabajar enlinternet Incluye cuestiones de Pl y cuestiones juridicas sdbrautilizadén de correo electronico, elideo édectronico y e
comercio electrénico relacionadas con nombres de dominio, utiG@ade marcas, patentes y derechos de aetointernet, y con otras
cuestiones contractualesrglacionadason el empleo, principalmente desde una perspect los Estadobnidos.
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78. ¢Qué cuestiones de propiedad intelectual intermienela eleccion y registro desnombres
de dominio?

Los nombres de dominio son direcciones en Inteynge utilizanhabitualmente para identificar yencontaer sitios web.
Por gemplo, & nombre de dominio “wipo.int” setiliza para locdizar € sitio web dela OMPI en www.wipo.int Con el
tiempo, los nombres de dominio se han idmnsttuyendo en identificadoresle empresas o0 negocios Yy han
entrado en conflicto con las marcas. Por cansidge, es importante elegin nombre de dominio que no sea la marca
de otra empresa ni una maneatoriamenteconocida.

La eleccién de umombrede dominio (o direccién delinternet)se ha convertido en una de Bexisionescomerciales
mas importantes que una empresa puede tomaed Usgistra un nombre de dominio pamaelos usuarios de Internet
puedan localizar el sitio web de su empresa &mrriet. Los nombres de domindelas empresas pueden registrarse en
los varios “dominios denivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominigenérico de nivel superior (gTLD),
tales como .com, .net, .org. e info. O bigmede elegiundominio de nivel superior especializado y fegido si
cumple los requisitos para ello (por ejempl@eo para las empresas aéreas de transportes y vinjész paralas
empresascomerdales).

Puede también registrar su nombre de dominioglefidominio correspondientea codigos de paises” (ccTLD), por
ejemplo, .bn para Bulgaria, .cn para China, .claSariza.

La gestion técnicald sistema de nombres de dominio estd en manota @erporacion de Asignaciode Nombres y
Numeros de Internet (ICANN). Sin embargo, en ebocale los gTLD, gestionan el propiegisto una serie de
registradores dénternetacreditados por [ECANN cuya lista figura en el sitio web del ICAN®&h www.icann.org Usted
puede también comprobar si un nombre de donyaida sido registrado buscanden é sitio web de un registrador o
utilizando un motor debusquedalel tipo “Who is”, por ejemplaanwww.uwhois.can.

En el caso de los registros ccTLD, deberd poneesecontacto cona autoridad de registro designadpara cada
cCTLD. Para ello, consulte una base de datos cc@idada por la OMPI, que establece enlaces cositios web de
243 ccTLD, en los que puede encontrar inforomacisobre su acuerdo de registro, el servicio “Vi&ioy los
procedimientos paréa solucién de controversias.

REFERENCIAS

A Legal Guide to the Interne®d®ed. Merchant & Gould YDepartamentale Comercio y Desarrollo Econémico de Minnes@@02. Gratuito.
MinnesotaSmad Business Assistand@ffice, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St, 55101, Estados Udes. Tel.: +1 651 296 3871.
Pagina web ww.merdantgauld.com/atachmeris/11pdf. Se ocupa déas cuestiones d@®l que seplantean al trabajar enlinternet Incluye cuestiones
de Pl y cuestiones juridicas sobre la utilizadit® correo €electrénico, € video electronico y el comercio eectrénico relacionadascon nombres de
dominio, utilizacién de marcas, patentes y dewsecde autor en Internet, y cotrascuestiones contractuales y con el empleo, prilmigte desde una
perspectiva de los Estadbmidos.

Corporacion de Asignacion de Nombresy Numeros de Internet (ICANN).Pagina web_www.icann.org/faq Respuestasa preguntas
freauenessobre el registro de nombres de domini@uidascuestiones relativas a .

Controversiasen Materia de Nombresde Dominio. OMPI. Pagina web _ Inp://arbiter.wipoint/center/fag/domainses.htmi#b. Un conjunto de
documentosobre controversias por nombres de dominio y céoiocionarés.
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79. ¢Qué debo tener en cuenta al elegir un nombdewéio?

Segun sea el lugar donde se registre, puedeir elegnombre genérico utilizadcomunmentepero siustedelige un
nombre que sea distintivo, los usuariggobablementepodran recordarlo y buscarlo comayor facilidad. En
condiciones ideales deberia ser tan distinjue pudiera protegerse también mediante ladbge marcas, porque en
algunos paises los nombres de dominio puedartegarse como marcas. Si elige como nombre ddminio una
frase muy comudn (poejenplo: “Buen Softwar€’), su empresaterdra dificultades en ganarse una buena reputacion
0 buena voluntad con este nombre y alin masullddesen impedir que otras empresas de la competenciacertilsu
nombre.

Es preciso que elija un nombre de dominio gue sea la marca de otra empresa, sobre toda maca
notoriamenteconocida. Esto se debe a que la mayoria de yesderan que el registro de un nombledominio de

la marca de otra persona es una irnfracae la marca (fendbmeno llamadambién “ciberocupacion”)y su
empresa deberd transferir o cancelar el nondedominio y ademas pagamnaindemnizacion por dafios y perjuicios.
Todos los nombres de dominio registradosiaenategoria gTLDpor ejemplo .com, y muchos registrados en los cGTLD
pueden ser objeto de un procedimiento de salud@controversias (descrito mas adelante) que ifgeral titular de
una marca o marca de servicio impedifciberocupacion’de sumarca.

Hay varias bases de datos que usted puede exglorlr web para comprobar si el nombre de donmipieha elegido
es una marca registrada en determinadgais. La OMPI ha establecido un portal de babesatos para marcas (en
http://arbiter.wipo.int/trademark/index-es.hjngue le ayudara a realizar esaisqueda

Si usted descubre que alguien esta utilizandmarca defdbrica o comercio o su marca de servic@mo nombre de
dominio, existe un procedimiento énea sencillo al que puede recurrir y en el cualaxperto independientdecidira

si es preciso devolverlel nombre de dominio, y se pedird a los registesl@ue cumplan esa decision. Puede
encontrar  informacion sobre estRolitica Uniforme de Solucién de Controversias en el sitio Web de la OMPI
http://arbiterwipo.int/domaingindex-es.html

Ademas de evitar marcas comerciales, es @mlsconsejable evitar nombres de dominio @qeatuyantérminos
geograficos (por ejemplo,ChampagneBeaujolais), nombres de personas famosas, msmbde medicamentos
genéricos, nombres de organizaciones internde®ng nombres comerciales (por ejemplo, el nombe: negocio de
otra persona) que pudiera chocar tmnderechos de otros o cdas sistemasde protecciéninternagonal.

REFERENCIAS

Corporacion de Asignacibnde Nombresy NUmerosde Internet (ICANN) Pagina web_www.icann.org/fagRespuestasa preguntas
freauenessobre el registro de nombres de dominiguidascuestiones relativas a .
Preguntas Frecuentes sobre los Nomkde®ominiode Internet.OMPI. Paginaweb

http://arbiter.wipo.int/domainsindex-es.itml. Proporciona enlaces con articulos, publicaciones, pregufreauenes, nuevos temaseinformacion
sobre las controversias por nombresddeninio.

The Universal ‘Who is’ for Internet Domain NamesSitio web www.uwhois.com Motor de busquedapara identificar atitular registrado de
un nombre delominio.
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80. ¢Qué cuestiones de propiedad intelectual deberéa &n cuenta al disefiarcyearel sitio
web de mempresa?

Uno de los elementos bésicos del comerciotrél@ico es el disefio funcionamieto dd sitio web dela empresa.Al
disefiar y crear su sitio weka primera cosa que debe tener en cuenta es si ed aktitular dela presentacion vy el
contenido de su sitio web y de cada aspectd’ldgue contiene.Ta vez nolo sea, peroeso no esneg@safamerte un
problema. Lo que es importante es saber qupetdenece, qué esta autorizadautilizar, y qué no esta autorizado a
utilizar. Si usted se vale de un consultor o ungresa para el disefide su sitio web, verifique las disposiciones
acuerdo sobrgitularidad y derechos déll. ;Quién es tituladd disefio y del textald sitio web? Controleexactamente
qué obligagonestiene la empresa para aseguragegjue, durante su trabajo, no esta utilizandajéia.

Si utiliza una base de datos, un sistema de cometeronico, un buscador u otro instrumento técnaelnternet que
tenga enlicenciade otra empresa, verifigue las condiciones emcekerdo de licencia paraer quién es titular del
sistema, si se permite que ustefbdle modificaciones en el sistema y quién sera titdar tales modificaciones.
Aseglrese de tener un acuerdo escrito y hagalisarepor unabogadoantes de firmarlo y antedd comienzo de
cualquier disefio, trabajo por encargo o instaladéhsitioweh

Necesitara un permiso escrif@lenominadotambién licercia, consentimiento o acuerdo) para utilizar quiagr
foto, video, masica, voces, obra de arte, progranfarmatico, etc., que pertenezca a gdesona. El simple hecho de
que usted obtenga material en Internet no signifjae forme parte dd dominio publico. Tal vez deba conseguir una
autorizacion para utilizar ese material. En mucpasses, deberd comunicarsen una sociedad de gesti@dectiva o
asociacion de artistas para obtenerparmiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web gudte ni mdsica que no le pertenezca, a meqos hayaobtenido
una autorizacion escrita del titular para distrilmsi eninternet.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitiels. Los enlaces son un excelente instrumenteoderco electronico,

y un servicio util para sus clientes, pero maochos paises no existen leyes claras amermuando y como pueden
utilizarse los enlaces. La practica mas segusasokcitar y obtener autorizaciondd sitio web en cuestion antes de
colocar el enlace, especialmente si realiza uatenenprofundidad”, es decir, crea uneriace con una pagina de otro
sitio web que no els paginainicial.

Encuadre(Framing)

El encuadre es una practica mas controvertida lgude los enlaces. Supomecluir porciones de otro sitio web eh
suyo, como sformara parte de su propio sitio web. Obtenga siempre autarizacion escritartesde realizarlo.

REFERENCIAS

A Legal Guide to the Internet? edicion. Merchant &oud y el Departamentale Comercio y Desarrollo Econémico M&nnesota.

2002. Gratuito. Minnesot&mal Business Assistanc@ffice, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, &i, AMN 55101, Estados Unidos. Tel.:
+1 651 296 3871. Pagina web wwmerdantgould.com/atachmens/11l.pd. Se ocupa deas cuestiones dePl que se plantean al trabajar en
Internet Incluye cuestiones de Pl y cuestiones juridicas sdbreutilizaddn dé correo electrénico, elideo éectrénico y el comercio eectronico
relacionadas con nombres de dominio, uti@@aacle marcas, patentes y derechos de aatotnternet y con otras cuestiones contractuales y
relacionadas con elempeo, principalmente desde una perspectiva de los &stddidos.

Propiedad Intelectuaén Interne: Un Estudiode TemasOMPI. 2002. Paginaveb

http://ecommerce.wipo.int/survey/index-es.htnh. Expone lagprafundaes repercusiones que las tecnologias digitalesesecial Internet, han tenido en
la propiedad intelectua (Pl) y en el sistematemaciona de laPl.
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81. ¢Como puedo proteger mis derechode propiedad inteledual en Internet? ¢Qué
precauciones puedo adoptparano violar los derechosde propiedadintelectualajenos?

En los dltimos afios, se ha dado mucha publicidalé distribucion ilegitima de mdsica, peliculebras de arte, fotos,
guiones y programas informéticos (“contenidofjor Internet. Amenudo, esas descarga®o autorizadas vian la
legislacion nacional sobre derecho algta.

Es importante que proteja sus derechos denPlinternet. Podra hacerlo de varias manerdsrtifique siempre
claramente su contenido, con un aviso sobre derele autor alguna otra indicacion deitularidad Podra simplemente
indicar a los usuarios qué pueden y qué wmeden hacer con su contenidblunca distribuya ni permita que se
descargue contenido de terceros y que no pedereesu empresa Yy asegureeque sus empleadogomprenderia
politica de su empresa a estspecto

El caso Napster en los Estados Unidos dio relieternacional a la cuestion de la descarga no iaattar de archivos
musicales. Ese caso, en el quetdbuna emiti6 un mandamientoimpidiendo elfuncionamierto de sistema de
distribucion de archivos Napster, era un casd'idfacdén culposa” porque ena demandase alegaba que Napster
fadlitaba la copia ilegal por los usuariosdd sistema, no que la propia empreBapger copiara los archivos. Otros casos
seguiranponiendoa prueba el derecho en esta esfera, y pogréducirsedistintos resultados en distintas jurisdicciones,
pero el caso Napster nos ensefia que es imforgue unaempresa de comercio electronico se aseguréerte una
politica clara contra la copia no autorizadi archivos, o las acciones que alientefaaliten esacopa.

Cada vez mas empresas utilizan medios técrpeoa proteger contenido en Internet, mediantarcas de agua,
codificacion o creando sistemas de identificacyorastreo.Los sistemasde gestion electronica del dereclus
autor son una manera qu@roponenlos consorcios comerciales Igs empresas de utilizar medios técnicos para
controlar lautilizacion de contenido.

REFERENCIAS

A Legal Guide to the Interne#® ed. Merchant &oud y el Departamentale Comercio y Desarrollo Econémico HMiénnesota.

2002. Gratuito. Minnesot&8mal Business Assistano®ffice, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, &i, AMN 55101, Estados Unidos. Tel.:
+1 651 296 3871. Péagina web wwmerchargould.com/dtachmens/11.pd. Se ocupa delas cuestiones dePl que se plantean al trabajar en
Internet Incluye cuestiones de Pl y cuestiones juridicas sdbreutilizadén dé correo electronico, elideo dectronico y el comercio éectronico
relacionadas con nombres de dominio, utii@@ade marcas, patentes y derechos de aetointernet, y con otras cuestiones contractuales y
relacionadason el empleo, principalmente desde una persped# los Estadognidos.

Legal Aspectsof Electronic Rights Management Systen@®verine Dusollier. Centre de Recherchegormaique et Drit, Universidad
de Namur. Péagina web__ wwokoit.fundp.ac.beTextesDusollier%204.pd. Expone la importancia y necesidad de mecanismos de
reglamentacidmpara los sistemas electrénicos de gestion dedoschos.
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Envasey etiquetas

82. ¢Cblmo puedo obtener derechos excluspasala utilizacion demis envases y
etiguetas?

Con la excepcion de un ndmero limitado de ami&utomo las materias primas a grahes, automoviles vy los
articulos de mobiliario, la mayoria de prodsctse distribuyen en envases. El envasadorefge al aspecto
de las etiquetas, envoltorios cpntenedores ilirados para envasard producto. El envasadaesimportante a
fin de

Facilitar el dmacenamientoy el transpate;

Fomentar una mejor utilizacion del equigetranspaote;
Protegere produdo;

Promoverla ventadd producto;

Facilitar el usodel producto;

Proporcionar al cliente un valde reutilizacion.

Etiquetas

Las etiquetas son materiales agregados a un gimodgue lo identifican o dan instrucciones o lietasobresu
propiedad utilizacion, caracteristicas, destino, etc. @mumerana continuacion algunos de los requisitos y
funciones mas comunedd etiquetado

El etiquetadodel productosuele describir el contenido de materias prineasuministrador del producto vy el
pais de origen (en algunos mercados estas ddsoegc son obligatorias por ley). También puetdrirdr en él el
nombre del producto y el nimero dédigo.

Las etiquetas sobre cuidadasn cada vez mas importantes en muchos tiposadiigins. Suele incluirse una
breve descripcion de los cuidadosmantenimientoque el consumidor debera dar al producto. Ecmsbde los
productos textiles, se especifican las umsipbnes de lavado. Los consumidores lasesudian
detenidamentdurante la compra y al utilizarlos.

Las etiquetasde advertenciapara el transportese utilizan en el envio de paquetes: “Haaiba”,
“Fréagil”, “Pesado”, etc. Estan fijadas por normagernacionales

La Pl en las etiquetag enwases

Hay muchos elementos del etiquetadoenwasadagprotegidos por los derechos de PIl. Cuandoadeptan
decisiones sobre etiquetado y envasado es aebarmisiderar qué derechos de Pl son pertinentesecidir
cuando y como protegerlos. Figura a continuacignresumen de los aspectos esenciales que delmene en
cuenta.

Las pdabras, letras nombres, lemas, dibujos, disefios, simbologgepresentacionegictoricas, o una
combinacién de estos elementos, empleados elertiquetado yenvasadojpueden protegersecomo
marcassi se utilizan paradentificar o distinguir la procedencia de las mercanciagruidos.

REFERENCIAS

Trade Dress.International Trademark Association. Pagin@bwww.inta.org/tradedresdnformacion basica sobre l@resenacion
comercial y las “marcas nimadcionales”.

Product MakersCan Protect Their Trade Dressheldon y Mak. 1995. Pagina web wwsip.comarticles/tdedrss.htm Explicaqué
eslapresentacion coancial y como puede protegerse corPla

The Problem with Patented Packagirken Packaging Worldagosto de2001

Pagina web_wwvpackworld.com/cds_pint.html?rec id=13528 Expone la jurisprudencia de los Estados Unidobre lavadidez de la
presendcion comercid cuando expira la validez das patentes.
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Las empresas también pueden utilimaarcas colectivasen su etiquetado y envasado afin de
comercializarconjuntamentdos productos de un grupo de empresas y mejefaeconodamiento del producto, o
pueden utilizar marcasde certificacion para cetificar que sus productos cumpleocon un conjunto de normas
preestablecidas. Tanto las marcas colectivasocdas decertificacion generalmente pueden usarse junto con la
marca individual de lempesa.

Algune productos de origenes geogréaficos disbsti pueden etiquetarse, envasanse anunciarse mediante
indicaciones geograficamdicativas de que el producto tienena determinadacalidad, reputacion u otras
caracteristicas que se atribuyen a su origegrgéoo y que han sidodebidamenterotegidas como indicacion
geografica. En el caso de algunos produdjpsr ejemplo, el vino y las bebidas espirituosas) importante que
los exportadorespresten mucha atencién a no incluir en sus etiquetas o sewaérminos que estan protegidos
como indicaciones geogréficas (por ejemplo,“Tequila’, “Champagne”,“Chianti”) a menos que sus productos
hayan recibido la certificacion delos o6rganoscorespomlientes como productos con derecho uilizar una
indicacion geograficaletermnada.

A veces una etiqueta puedacluir pinturas, dibujos u otras obras de arte te aplicado que podrian estar
protegidas en virtud de la ley sobre derechosuter.

El disefio dd envase puede protegerse, en los difereptdses, mediante uno o méas de desechosiguientes

La forma y € disefio dd envase dd producto (es decir, el aspecto ornamental étiestdelenvasedel producto)
puede protegerse comdibujo o modelo industrialVéase la pregunt26.

En algunos casos, la forma y el envase de loduptos también puede consideradistintiva (lo cud significa
que permite distinguir el producto das competidores) y por consiguiente tambiponedeservir y registrarse como
una marcatridimensional. (Véase la pregunta 18.) Un ejenfplmoso eda forma de la botella d€oca-Cta o de la
baelade Orangina que estan protegidas conacastridimensonales

Por ultimo, enagunos paises (pogemplo enlos Estados Unidos)e envase distintivo dein producto puede
protegerse comdtrade dress” (0 presentacion comercialjel producto para impedir que los competidores
utilicen rasgos sifares que induzcan a confusiorEl “trade dress’ dd producto generalmente protege la
imagen totaldd producto y puede incluir pautade colores, texturas, tamafios, dibujos, formas golacacion de
palabras, graficos y decoraciones sobre el ptodacen stenvasé

Si € envase tiene rasgos funcionalemovadorespuede protegerse mediante patentesmadelos de utilidad.
Véase la pregunt®.

° La presettacion comercid dd producto es una categoria de los derechosPldgue no se ha tratado en esta guia. $eaaph unnimero muy
limitado de paises. El términdpresentaciorcomercial” serefiere, en términos generales, al aspecto de un pmdociuenvase y a la sensacion que
dan.
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La Organizacion Mundiatlel Comercio
(OMO)

83. ¢Qué dicen los Acuerdos de la OMC acerca de lagutag intelectual?

La Organizacion Mundid del Comercio (OMC) es un oOrgano internacionale gse ocupa de las normadel
comercio internagonal. Su objetivo es fddar € comercio entre los paises creando contisiode
competencia que sean justas y equitativasn @ste fin, la OMC alienta a los paisesque entablen
negociaciones para reducir aranceles y elimitars obstaculos al comercio, y les obliga acapluna seriede
normas comunes al comercio de mercanciasryicos.

Una de estas series de normas, relacionada la@ropiedadintelectual, figuran en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos &eqpiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OfdChien “A cuerd
sobrelos ADPIC”).

El Acuerdo sobrelos ADPIC, vinculante para todoslos Miembros dela OMC, es un intento de redudias
diferencias entre las maneras de proteger esteshdes en los distintos paisdg mundo y de someterloa
normas internacionales comunedenominadas generalmerftgormas minimas” de proteccion de A H
Acuerdo sobrelos ADPIC exige el cumplimiento de estas normas, oy pllo los Miembrosprobablemete
tengan que aprobar o modificar sus leyes, reglgsocedimientos para reglamentar el registancesion,
disfrute y observancia de los derechos de Plfatena compatible. Cuando surgen diferenc@sneciales
sobre derechos de PI relativas a las disposicioleésAcuerdo sobre los ADPIC, puede recurrirsesistemade
solucién de diferencias de la OMC. El Acuerdo abarca cinco amplkagstones:

Cémo deben aplicarse los principios basicos wérma de comercio internacional y dgos acuerdos
internacionales basicos soldPe

Como prestar proteccibadecuada los derechos d@ropedadinteectud;

Cdémo deben los paises hacer respati@cuadamentes derechos de Pl eusterritorios;

Cémo resolver las diferencias en materiapdepiedadntelectual entre los Miembros da OMC; y
Disposiciones transitorias durante el periodo stabdecimiento dehuevosistema.

Puede ser dutil para las empresas comprenider redas basicas de juego aplicables a la Pl en ietln
internaciona para poder comerciar en bienes vy serviciosepidos por la Pl, sin embargo son leges
nacionales o regionales sobre Pl las quablesten las bases para el registro, congeséplotacion y
observancia de los derechos de PIl. Pamsiguiente, usted en calidad de PYMbBbeda centrare
principalmente en la ley o leyes nacionales doredes aplicables en su propio pais o en otrésepaa los que
desee exportar o con los que tenga relaciones sanalesestattgi@s.

REFERENCIAS

Organizacion Mundiablel Comercio.Sitio web_www.wto.org Dentro de la seccién Temas Comerciales, enlaoasuna grargamade
materidessobre los aspectos depepiedad intelectual relacionados con ebmercio.
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84. ¢, Soraplicables ya en tododos paisesMiembros de la OMC las normas de
proteccion de los derechos de propiedad intelectsédblecidas en el Acuerdobre los
ADPIC?

Cuando los Acuerdos dela OMC entraron en vigoel 1° de enero de 1995, se concedidos paisesdesarrollados
un plazo de un afio para que garantizaraplelaa corformidad de sus leyes y préacticasn materia de PI con lo
estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC. Se cadced plazo de cinco afios (hasta el

1° de enero de 2000) a los paisedesarrollo y (en determinadagondiciones) a las economias teansicion y un plazo
de 11 afios (hastd 1° de enero de 2006) a los paises madmslantadosgue después sEmplio en 10 afios mas para
determinadogroductos (hasta el 1° de enero 2(H6).

Ademas, en la fecha de entrada en vigor del Acueabre los ADPIC el 1° de enero de 1995, algupatsesen
desarrollo no ofrecian proteccion de patente las productos dedeerminados sectores, pojemplo a los productos
farmacéuicosy quimicos. En estos casos, el Acuerdo permiti® ge introdujera la protecciéeanun plazo de 10 afios
(hasta € 1° de enero de 2005). Sin embargo, esos paise@n que aceptar las solicitudes de pegerpara
productos quimicos agricolas y farmacéutigpesentadaslesde el iniciadel periodo de transicion, aunque la patente
no se concediera hasfmalizar este periodo. Por consiguientas empresas que desearan solicitar la proteccioriarmted
patente para esos sectores tecnoldgicos enpedes podian hacerlo, pero la proteccién no se concedeaista enero de
2005, a magarda.

REFERENCIAS

Preguntas Frecuentes sobre los ADRICla OMC. Organizacién Mundiatid Comercio.
Péagina web_ww.wto.org/spanish/tratop_s/tips_s/tipfq shtm. M&s informaciéon y enlaces sobre ldazos de transiciénaplicabbes adiferentes
grupos de paises en relacion con las disposicideescuerdo sobréos ADPIC.
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85. ¢Cualessonlos principios béasicos del Acuerdo sobre WBPIC y en qué modoafecta
este Acuerdo las decisones de lasempresas de adquirir derechos de propiedad
intelectual en eéxtranjgo?

Al igual que en otros Acuerdos de la OMC, el princig®la no discriminacion es un elemento importad& Acuerdo
sobre los ADPIC. La aplicacion se realiza rapt#i el trato nacional y el trato de nacigrdsfavorecida. Eltrato
nacional (es decir, el principio por el cual un pais delbglicar a personas detros paisesel mismo trato, en
términos comerciaes, que aplica a las dd suyo) es importante porque garantip# las empresas interesadas en obtener
proteccion para sus derechos de Pl en mercadoangxtrs contardncon el mismo nivel de proteccion (en duraciéon y
alcance) que los nacionales de paés.

El trato de la naciéon mas favorecida (NMF) (d principio por € cua debe otorgarse un trafguditario a los
nacionales de todos los interlocutores comercipkxtenecientes a la OMC) también esta incormoraah el Acuerdo
sobre los ADPIC, para garantizar que todas lapresas obtienen el mismo nivel gececcion para suPl en
cualquiera de esos mercados. De este modo, si un ph#isce deerminados bendicios en materia de Pl a las
empresas de un Miembro da OMC, también, en virtudld principio de NMFconsagrad en el Acuerdo sobre los
ADPIC, debeofrecer los mismos beneficios en materia de Pl a las esapradetodoslos demas Miembros de la OMC.
Sin embargo, los Acuerdos Comerciales RetgsndACR) sonunaexcepcion convenida a este principio de la NMF.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece lo gse denominageneralmente “normas minimas” pataproteccion
de los derechos de PI. Esto significa que NMiembros tienen libertad de decidir mEtod apropiado para aplicar
las disposiciones del ADPIC dentro de sus pmpgistemas y practicas juridicas y pueden dar proteccion mas
amplia que la pedida. Por ejemplo, el Acuerdbre los ADPICesgbleceque la proteccion de los derechos de autor
sea de 50 afios a partir the muerte dd autor de unaobra, mientras que muchos paises ofrecen una proteceiGf0d
afos a partir de la muertdd autor.

REFERENCIAS

Los Principiosdel Sistemale Comercio.Organizacion Mundiatld Comercio.

Pagina webwww.wto.org/spanish/thewto s/whatis_s/tif_s/factBtrs. Vision general deéacil comprensionsobre los principios de tratonacional y de
la nacién masavorecida, y enlaces con otros articulos secursos.
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86. ¢Como plantea el Acuerdo sobre los ADPI®@beservanciadelos derechosde propiedad
intelectual?

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIMs gobiernos han de asegurarse de que los dereckhoPI guedanhacerse
valer en el marco de sus leyes y de que las ma®i por infraccion sean lo bastante sevepasadisuadir de
nuevas violaciones. Los procedimientos edeb ser justos y equitativos y noesultar innecesariamente
complicados o costosos. No deben comportar plagostficables ni retrasosinnecesrios Las partes interesadas
deberan poder dirigirse a umiburel para pedirla revision de una decison administrativa o apelar contra la
resolucion de un tribunahferior.

En el Acuerdo se expone con cierto detalle comuenleser los procedimientos de observancia, indosidn de normas
para la obtencion de pruebas, medidas prodBspnmandamientogudiciales, indemnizacionde dafios vy otras
sanciones. Se dice que los tribunales debear éstultados para ordenar, eeterminaas condiciones, la eliminacion
o destruccion ddas mercancias pirata falsificadss. La falsificacion de unamarca de fabrica o de comercio o la
fabricacion de mercancias pirata que lesioneresdathio de autor, cuandse cometan con dolo y a escala comercial, se
deben consideradditos penales. Los gobiernos deberasegurarsede que los titulares de derechos de Pl puedeibirrec
asistencia de laautoridades aduanergara impedir las importaciones de mercanciasfitaldas y mercanciapirata.

Véase mayor informacion sobre la observancia deléoechos del en la pregunte66.

REFERENCIAS

Organizacion Mundialdel Comercio.Pagina web wwwto.org/spanish/docs slegd s/lega s.htm. Resumen de los Acuerdos BeOMC. Figuran
e Acuerdo sobrdos ADPIC, inclusiveel comercio de mercancias falsificadas; se resuamebién la Parte Ill dd Acuerdo que establecda obligacion
de los Estados miembros de facilitarocedimientosy remedios con arreglo a su derecho intepaoa garantizar que los derechos pi@piedad
intelectualpuedanser aplicados de modefectivo por los titulares extranjeros, igld que por los nacionales.
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87. ¢Como funciona el procedimiento de solucion derelifeias de [®MC y comopuede utilizarlo
mi empresa?

Los Miembros de la OMC han convenido en que doaestimen que otros Miembros infringen fremascomerciales,
incluyendo el Acuerdo sobre los ADPIC, retédn al sistemamultiaterd de solucion de diferencias en vez de
adoptar medidas unilaterales. Esto signifiqquiselos procedimientos convenidos y respetar los dict@siemitidos.

Surge de forma tipica una diferencia cuando us pdopta ungpolitica comercal o toma una medid@uesegin otro
u otros Miembros de la OMC infringe las disposiesrdd Acuerdo de la OMC o constituyen incunplimiento de las
obligaciones contraidas. Un tercer grupo de pafsexie declarar que tiene interéen la cuestiéon, lo qude hace
acreedorale ciertosderechos.

El Acuerdo de la OMC introdujo un procedimientstrecturado para la solucién diéerenciascon etapasclaramente
definidas. Implanté una mayor disciplina en cuargbtiempo que debia tardarse en resolwea diferencia, conplazos
flexibles paralas diversas etapasld procedimiento. Em Acuerdo se hace hincap&nque la OMC soélo puedéuncionar
eficazmente si las diferencias se solucionarontamenteSe estableceon gran detalle el procedimiento y calendario a
seguir para resolver la®riroversias.

Las empresas que tienen problemas en un merexti@njero y que consideran estos problemasiddeba que el
pais no cumpli6 sus obligaciones contraidas virtud del Acuerdo sobre los ADPI@uedencomunicaio a sus
gobiernos, los cuales a su vez pueden degididsentar el caso ante el mecanisaie solucion de diferencias de la
OMC. Este proceso puede resultar complicadogueorrequiere unactuacid del gobierno (las personas o empresas no
pueden presentar un caso adt®rgano desolucion de diferencias de la OMC). Sin embargo,el mecanismo deolucion

de diferencias ofrece un marco para garantizar doe paises cumplan las obligaciones que asumieron | écuerdo
sobre los ADPIC.

REFERENCIAS

Una Contribuciéon ExcepcionabDrganizacion Mundiatid Comercio.
Pagina weh wwwito.org/spanish/thewib_sivhatis_s/tf s/dspl s.htn. Una visiéngerera del mecanismo de soluciéon déerercias enla
OMC, con estudios deasa.
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Apendice |

Encuesta delCCl sobre las preguntas mas frecuentpse
formulan las empresas en relacion con la propiedadectual

A. Cartade invitacidona los participantes
Estimado soa:

El Centro de Comercio InternacioneNCTAD/OMC (CCI), desea saber cudles son sus preguntasfr@é@sents en
relacion con lgpropiedadintéectual. Estas preguntas se recopilaran en ura risestra de preguntas frecesnbe
esta lista se seleccionard mas de un centenaragi@reguntas méfecuente a las que se dara respuesta Lam
publicacion realizada en colaboracién con la Omganidon Mundid de Propiedadintelectud (OMPI) “La Clave dela
Propiedadintelecua”.

Esta oportunidades UNICA puesto que usted podra recibir de un rapk informacion que realmente necesita y

también obtendra respuestas a las preguntasmd@sea menudo formulan las empresas. Le rogamesemponddo
mas pronto posible a esta breve encuesta de iegsmias. Al igual que en previas publicacionedadserie,La Clave
del Comerciodel CCI, no solamente citaremos su contribucidnlaepublicacién sino que lenviaremosin ejemplar
gratuito de ella si nos transmite guggunta.

Esta publicacion, que serd similar a las que yatexidentro de la conocida y exitosa colecciérLdeClave del
Comercig podra ser utilizada como guia practica y deersgfcia para lapequefiasy medianas empresaen
particular de los paises en desarrollo y econondastransicion. El libro estar4d organizado dentodo que cada
pregunta seleccionada y la respuestarrespondiente apareceran la misma paginaacompafiadasie una
referencia. La publicacidrresponderd aproximadamerde las 100 preguntas mas frecuentes que senhdos
gerentes de las PYME de su sector (para mayornafoion con respecto a las publicaciones de la sexri€lave del
Comerciovéase:_ww.intracen.og/ec/guides/welcome.him)

Asimismo, elCCl quiere identificar el tipo de informacién, capacife, publicaciones, herramientas disponidasCD-
ROM o cualquier otro tipo de asistencia necesaréaa las PYME eto relativo a la propiedad intelectudor ultimo,
el CCl tratard de determinar los recursos que las esapr utilizan con mayor frecuencia cuardisseanresponder a
estaspreguntas.

Usted ha sido propuesto por la contraparte QI&l en su pais para participar en esta encuesta tpartante. Nos
interesa mucho su opinién sobre lo que deberialirsel en esta proximpublicacion.

Le pedimos que reserve algun tiempo deapuetadaagenda para responder a las tres preguntasfigiuan a
continuaciéon. Si nos contesta, le enviaremosejemplar gratuito de la publicacién &ncual figurardsunombre
y sucargo

Sirvase enviar a mi direccion sus respuestas préggintas:menon@intracen.orgeléfono:+4122 730 05 84; fax:
+41 22 730 05 76; direcciorpostd: Division de Servicios de Apoyo al Comerci€entro deComercio
Internacional UNCTAD/OMC, Palais des Nations, CH-1211 Ginebra $0iza.

CCl

El Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (¢@ks el centro de coordinacién del sistema deNiasones
Unidas para la cooperacion técnica con losgsaien desarrollo en materia de promociéh camercio. El CCI
colabora con los paises en desarrollo y ¢a, economias en transicion, y especialnermon los sectores
empresariales, parastadecer programas nacionalegficaces de promocion del comercio con féh de ampliarsus
exportaciones y mejorar sus operaciones mortacion. Los serviciofundamentaledel CCl son: facilitar la
integracién a sistema de comercio multilateral; preparar estiias parael desarrollo dd comercio; fortaecer las
instituciones que apoyan al comercio; mejorarrésmiltados por sector de actividad y mejorar lapatitividad de las
empresas. Sidesea obtener mas informacioneacksicCCl, le sugerimos gque nos contacte directememue visite el
sitio Internetdd CCI: www.intracen.org
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Preguntal

¢Cudles sorlas cinco preguntas mas frecuentes que ustedase lton respecto a faopiedadintelectual? Le sugerimos
que se oriente hacia: marcas comercialestentes, derechos de autor, acuerdos fralequicia, proteccion de su marca
0 cdmo obtener acceso a derechospdmiedadnteledud para sus innovacionestc.

1.
2
3
4.
5

Pregunta2

Deseamos saber qué tipo de informacion, capéamitagubicacioneso fuentes de asistencia puede necesitara PYME para
comprendemejor los temas relacionados conpl@piedadntelectud y cémo utilizar estos recurs@ssu ventaja:

1. Informacion sobre ...

2. Programas de capacitacion sobre

3. Publicaciones sobre / CD-ROM sohre
4. Asistencia técnica sobre.

5. Otras fuentes de asistencia técnica

Pregunta3

¢Adonde acudiria usted para encontrar es$psl a sus preguntas o para obtenedaayaobre losgemasrelacionados
con lapropiedadntelectual?

1. Me pondria en contacto con las siguiemesmizaciones
2. Pediria ayuda o informacién a las siguiemtesonas:
3. Utilizarialas siguientes publicaciones o sitioternéd ....

Por favor, cuando conteste, indique su nomiagellido, cargo y el nombre vy direccién postalsieempresa. De este modo,
el CCl podra publicar su nombre y cargo @rdocumentoy enviarle una copia gratuidd documentdinal.

En nombredd CCI, le agradecemosinceramente su contribucién a este estudio gfretimiento de swaliosaopinion.

Le saludaatentanent, Hema Menon
Asesora Adjunta (Mejoramiento de la Competitivideara PYME) Centro de Comerclaternacional Ginebra
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B. Participantes

Francisco José Menéndez Chiu, Gerente General,eB@ssy Congelados Yaesta SRyatenala
Carlos Rafael de J. Arana M., Gerente General, &@r@entroamericans&A, Guatemala

Marco Tulio Molina Tejeda, Director Ejecutiv@gremid de Fabricantes de Productos Quimicos para tecdlgira
Adscrita a la Camara de Industria @elateméa, Guatemé&a

Ramiro Estuarddvurdles Araujo, Gerente General, Laboratorios InteGaatenala

Thomas James, Director General, SEPROFIN, SA deM&¥jco

Hector Jiménez, Gerente General, Chechent ChalrsleSCV, México

Carolina Cuéllar UrefidDepartamentale Marketing, Munsé/olinos SA de CV, México

Bruno Giesemann Gversbusch, Propietario, Fincaviag México

C.P. Artemio Fco. Roblero Gonzéalez, Gerente Gen&ralductoredndigenasSerranos Dechiapas, Aric, México

Claudia ValadezGonzéez, CoordinadoraArea de Desarrolldnstitucional, Instituto paragl DesarrolloSustentablen
Mesoamérica, AC, México

Amberto BautisteaBlanca, Representanteegal, Integradora de Frutas Finas Soconusco, SA deM&Xico

Jorge Cacho Chaco6n, Gerente Administrativo, Carenpc SPR de RL, México

Jean-Pierre Goffings, Director General, Fincasier de TRIS SA de CV, México

Marco Antonio Magafia Acevedo, Consultor, CASAT, MéxAngélica Vazquez M.,

Director, Irenka Cosméticos SA de CV, Méxldamberb Cervantes, Administrador

General, Acuicola Santa Rosalia, México

Luis Migud Lépez Moreno, DirectoGenea, Grupo Griska, SA de CV, México Alfonso Sanz

Goémez, Director GeneraMAPRESA Comercial, SA de CV, México Eduardo Rico Cardenas,

Director, ProduVida, Bases Moviles para Macetasxibt®

Mario Arnulfo Cerda Rodriguez, Presidente, DiréncEstratégica Corporativa, SA de CV/Diestraliqaeiiéxico
Jaqueline Mosqueda Rodriguez, Gilberto Madasala, Desarrollo Exportador — Centro Banext Tijuana,México
Ricardo Quintana Orozco, Espdisiea de Asesoria, Bancomext, SNC, México

Cecilia Ramirez Riestra, Gerente Administrativonieta de México, SA de CV, México

Alejandro Turrent, Director de Exportaciones, Nmeévatacapan Tabacos SA de CV, México
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Apéndicell

Sitios web de las oficinas nacionales y regiondief

propiedadindustrial

Alemania www.dpmade
Andorra www.ompa.al
Argelia www.inapi.org
Argenina www.inpi.govar

ARIPO (Organizacién Regional Africana de la
Propiedad Indusgl)

WWW.arpo.wipo.ne

Armenia www.armpatent.org
Australia www.ipaustralia.gv.au
Austria www.paent.bmwagv.at
Barbados www.caipo.gv.bb
Belice www.bdipo.bz

Benelux (Oficina de Marcadd Benelux — BTO)

www.bmb-bbmorg

Bolivia

www.senapi.govbo

Bosnia y Herzgovina

www.bih.né.bazsmp

Brasil www.inpi.govbr
Bulgaria www.bpo.bg
Canada WwWWw.Cipo.gcca
Colombia WWW.SIC.govVCO
Croacia www.dziv.hr
Cuba WWW.ocpi.cu
Chile www.dpi.gov.cl
China WWW.Spo.gov.cn

China: Hong Kong (RAS)

www.info.gov.hkipd

China: Macao (RAS)

WWww.ecaomia.gov.mo

Dinamarca www.dkpto.dk
Eslovaquia www.indpropgov.«k
Eslovenia WWW.Sipo.mzt.si
Espafia www.oeom.es
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EstadosUnidos

Www.uspto.gov

Estonia

www.epa.ee

Federacién de Riss

www.ruptoru

Filipinas http://ipophil.govph
Finlandia www.prh.fi

Francia www.inpi.fr

Georgia www.sakpateni.org.ge
Grecia www.gge gr

Hungia www.hpo.hu

India www. paentoffice.nic.in
Indonesia www.ddp.go.id
Irlanda www.paentsofficeie
Islandia www.ds stjr.is

Israel www.justice.gov.il
Italia www.eurgean-patenbffice.orgfit
Japén WWW.jp0.go.jp
Jordania www.mit.gov.jo
Kazajstan www.kazpaentkz
Kenya www.kipo.ke.wipo.net
Kirguistan www.krygyzpatent.kg

la ex RepublicaYugodava de Macedona

www.ippo.gov.mk

Lituania www.vpb.It

Luxemburgo www.etatlu/EC

Malasa WWW.mipc.gov.nmy

Marruecos www.ompic.orgma

México Www.impi.gob.mx

Ménaco www.european-ptentoffice.org/patib/countrymonaco
Nepal WWW.ip.npwipo.net

Noruega www.paentgyret.no

Nueva Zelandia

WWW.iponz.govt.nz

Oficina Europea d®aentes

WWW.€epOo.org

Organizacion Africanae
la Propiedadintelectud (OAPI)

WWW.0api.Wpo.net

PaisesBajos

www.biemineznl
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Panana www.mici.gob.pa/comintthtml
Peru www.indecopigob.pe
Poloria www.uprp.pl

Portuga www.inpi.pt

Reino Unido www.paent.gov.uk

RepublicaCheca

WWW.uUpVv Ccz

Republica deCorea

www.kipo.go.kr

Republica de Moldova

www.agepi.md

Republica delCongo

www.anpi.cgwipo.net

Republica Demécratica Populaao

www.stea.la.wipo.net

Republica Domirgana

www.seic.gov.do/onapi

Rumania WWW.0§m.ro

Serbia yMontenearo WWW.yupat.sv.gov.yu
Singapur WWW.iposgov.gy
Sueia WWW.prv.se

Suiza www.ige.ch
Tailandia www.ipthailandorg
Tayikistén www.tjpat.org
Turquia www.turkpatent.gov.tr
Ucrania www.ukrpatentorg

Unién Europea (Oficina de Armonizacidid
Mercadolnterior — OAMI)

http://oami.eu.int

Uruguay http://dnpi.gub.uy
Uzbekistan www.paent.uz
Veneaea www.sapi.govve

En www.wipo.int/news/en/links/addresses/ip hay iraaorio de las oficinas de propiedad intelectaal la
informacion necesaria para ponerse en contacto.
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Apéndicelll

Sitios web de administraciones nacionales de desadb

autor

Andorra

www.ompaad

Bosnia yHerzegovina

www.bih.natbazsnp

Brasil

www.minc.gov.br

Canada

http://cipo.gc.ca

China: Hong Kong (RAS)

www.info.gov.hkipd

Croacia www.dziv.hr
Eslovena WWW.Sipo.mzt.si
Espafia www.mcu.esPropiedad_Inélecual/indice.htm

Estados Unidos d&mérica

www.loc.gov/copyright

Federacién de Riss

www.rupto.ru

Hungia www.hpo.hu

Indonesia www.paent.go.id

Luxemburgo www.etatlu/EC

Malasa WWW.Mmipc.gov.my

Ménaco www.european-ptentoffice.org/patlib/countrymonaco
Noruega www.dep.nokd

Nueva Zeladia

www.med.govt.nz

Reino Unido www.paent.gov.uk
Singapur WWW.iposgov.gy
Suiza www.ige.ch
Talandia www.ipthailand.org

En www.wipo.nt/news/eslinks/cr web.htm hay un directorio de administraciones dedhos de autor con la

informacion necesaria para ponersecemtato.
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ApéndicelV
Miembros del Tratado de Cooperacion en materidPdeentes

(Al 1°de enerode 2004)

Albania
Alemania
Antigua y Argelia
Armenia
Australia

Austria
Azerbaiyan
Barbados
Barbuda
Belarus

Bélgica

Belice

Benin

Bosnia y Heregovina
Botswana

Brasil

Bulgaria

Burkina Fa
Camerln
Careda

Chad

China

Chipre

Colombia

Congo

Costa Rica

Cote d’'lvoire
Croaia

Cuba

Dinamaca
Dominica
Ecualor

Egipto

Emiratos Arabe#/nidos
Eslovaquia
Eslovenia
Egpafa

Estados Unidos d&mérica
Estona
Federacién de Rusia
Filipinas
Finlanda
Francia

Gaboén
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Gambia

Georgia

Ghana

Granadh

Grecia

Guinea

Guinea Euabrial
Guinea-Bisau
Hungria

India

Indonesia

Irlanda

Islardia

Israel

Italia

Japobn

Kazaptan

Kenya

Kirguistan

la ex Republica Yugtavade Macedona
Lesotho

Letonia

Liberia

Liechterstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar

Malawi

Mali

Marruecos
Mauritania

México

Mébnaco

Mongolia
Mozanbique
Namibia

Nicaragua

Niger

Noruega
NuevaZeandia
Oman

Paises Bajos

Papua Nuev&uinea
Polonia

Portugal

Reino Unido
Republica Arabe Siria
RepublicaCentroafricana
RepublicaCheca
Republica deCorea
Republica de Moldoa
RepublicaPopularDemocrética deCorea
Republica Unida de Taania
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Rumania

San Vicente y la&ranadhas
Santalucia
Senegal

Serbia yMonteregro
Seychells
SierraLeona
Singapu
SriLanka
Suwdé&rica

Sudén

Slecia

Suza

Swazilanda
Tayikistan

Togo

Trinidad yTabago
Tanez
Turkmenisén
Turquia

Ucrania

Uganda
Uzbekigan

Viet Nam

Zambia
Zimbabwe

Total: 123 Estados
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Apéndice V
Miembros de la Unién dMadrid

(Al 1°de enerode 2004)

Albania (A)
Alemania (Ay P)
Antigua y Barbuda (P)
Argelia (A)

Armenia (AyP)
Australia (P)

Austria (AyP)
Azerbaiyan (A)
Belarls (A&P)

Bélgica (Ay P)

Bhutan (AyP)

Bosnia y Herzegovina (A)
Bulgaria (AyP)

China (AyP)

Chipre (P)

Croacia (A)

Cuba (AyP)
Dinamarca (P)

Egipto (A)

Eslovaquia (A yP)
Eslovenia (A yP)
Espafia (AyP)
Estados Unidos (P)
Estonia (P)
Federacién de Rusia (AB)
Finlardia (P)

Francia (A yP)
Georgia (P)

Grecia(R

Hungria (A yP)

Iran (Republicddamicadel)
Irlanda (P)

Islandia(P)

Italia (Ay P)

Japon (P)

Kazajstan (A)

Kenya (AyP)
Kirguistan (A)

laex Republica Yugoslava de Macedonia (A)
Lesotho (A yP)
Letonia (AyP)

Liberia (A)
Liechtenstein (A yP)
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Lituania (P)
Luxemburgo (Ay P)
Marruecos (A yP)
Mobnaco (A yP)
Mongolia (A yP)
Mozambique (A yP)
Noruega (P)

Paises Bajos(Ay P)
Pdonia(Ay P)

Patugd (Ay P)

Reino Unido (P)
Republica Checa (AP)
Republica de Corea (P)
Republica de Moldova (A )
RepublicaPopular Democrética de Corea (AR)
Rumania (A yP)

San Marino (A)

Serbia y Montenegro (AR)
Sierra Leona (A W)
Singapur (P)

Sudéan (A)

Suecia (P)

Suiza (AyP)
Swazilandia (A yP)
Tayikistan (A)
Turkmenistan (P)
Turquia(P)

Ucrania (AyP)
Uzbekistan (A)

Viet Nam (A)

Zambia (P)

Total: 74 Estados

(A) indica que el Estado es parte e\@lerdo
(P) indica que el Estado es parte eRretocdo

" No puede pedirse protecciGeparadamentpara Bélgica, Luxemburgo o los Paises Bajas @hicamentepara los tres paisesnconjunto
(Benelux), con el pago de una tasa Una@anplementaria individual.
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ApéndiceV|

Miembros del Arreglo de La Haya relativo ddpdsito
internacional de dibujos y modelasdustriales

(Al 1°de enerode 2004)

Alemania

Bélgica

Belice

Benin

Bulgaria

Cote d’'lvoire

Egpto

Eslovenia

Egpana

Estona

Franca

Gabon

Georgia

Grecia

Hungria

Indonesia

Islandia

Italia

Kirguistan

la ex Republica Yugdsvade Macedona
Liechterstein
Luxemburgo
Marruecos

Monaco

Mongolia

PaisesBaos

Republica de Moldova
RepublicaPopular Democréatica deCorea
Rumania

SantaSede

Senegl

Serbia y Montaegro
Suiza

Suriname

Tlnez

Ucrania

Total: 36 Estados
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ApéndiceV!|

Miembros del Convenio de Berna para la Proteccietag
Obras Literarias YArtisticas

(Al 1°de enerode 204)

Albania

Alemania

Antigua yBarbuda
Argelia

Argertina
Armenia
Australia

Austria
Azerbaiyan
Bahama

Bahrein
Bangladesh
Barbados

Belarus

Bélgica

Belice

Benin

Bolivia

Bosnia y Heregovina
Botswana

Brasil

Bulgaria
BurkinaFa
Cabo Verde
Camerdn
Camda

Chad

Chile

China

Chipre

Colombia

Congo

Costa Rica

Cote d’'lvoire
Croacia

Cuba

Dinamaca
Djibouti

Dominica
Ecualor

Egpto

El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
Egpana

Estados Ederalosde Micronesia
Estona

Estados Unidos de América
Federacion d®usia
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Fiji

Filipinas
Finlanda
Francia
Gaboén
Gambia
Georga
Ghana
Granada
Grecia
Guatem&
Guinea
Guinea Euabrial
Guinea-Bisau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungria
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel

Italia
Jamahiriya Arabe
Libia
Jansica
Japobn
Jadana
Kazajgan
Kenya
Kirguistan
laex Republica Yugoslavde Macedonia
Lesotho
Letonia
Libano
Liberia
Liechtersten
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasa
Malawi

Mali

Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritana
México
Ménaco
Mongolia
Namibia
Nicaragia
Niger
Nigeria
Norueg
NuevaZelandia
Oman
PaisesBaos
P&istan
Panama
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Paaguay

Peau

Pdonia

Patuga

Qatar

ReinoUnido
RepublicaCentroaficana
RepublicaCheca
Republica deCorea
Republica de Moldova
RepublicaDemdcraticadel Congo
RepublicaDominicana
RepublicaPopularDemocréatica deCorea
Republica Unida d&anzania
Rumania

Rwanda

SaintKitts y Nevis

San Vicente y laGranadhas
Santa Lucia
SantaSede

Senegl

Serbia y Monteegro
Singapur

SriLanka

Sudifrica

Sudin

Suecia

Suiza

Suriname

Swazlandia

Tailardia

Tayikistan

Togo

Tonga

Trinidad yTabago
Tanez

Turquia

Ucrania

Uruguay

Venezuela

Zamba

Zimbabwe

Total: 151 Estados
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ApéndiceVlll

Miembros del Convenio de Paris para la Proteccéria
Propiedadndustrial

(Al 1°de enerode 2004)

Albania
Alemania

Antigua yBarbuda

Argelia
Argertina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyan
Bahama
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
Bélgica
Belice
Benin
Bhutan
Bolivia

Bosnia y Heregovina

Botswana
Brasil
Bulgaria
BurkinaFa
Burundi
Camboya
Camerun
Carada
Chad
Chile
Chinat
Chipre
Colombia
Congo
Costa Rica
Cote d’'lvoire
Croacia
Cuba
Dinamaca’
Djibouti
Dominica
Ecualor
Egipto

El Salvador
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Emiratos Arabe$nidos
Eslovaquia

Eslovenia

Egpafa

Estmia

Estados Unidos de Amérita

Federacion d®usia
Filipinas
Finlanda
Franga®

Gabén

Gambia
Georga

Ghana
Granada

Grecia
Guatem&
Guinea

Guinea Euabrial
Guinea-Bisau
Guyana

Haiti

Honduras
Hungria

India

Indonesia

Iran (Republicdslamicadel)
Iraq

Irlanda

Islandia

Israel

Italia

Jamahiriya Arabe Libia
Jansica

Jgon

Jadana
Kazajgan

Kenya
Kirguistan

laex Republica Yugoslavde Macedonia

Lesotho
Libano
Liberia
Liechtersten
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasa
Malawi

Mali

Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritaria
México
Ménaco
Mongolia
Mozambiqie
Nepal
Nicaragua
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Niger

Nigeria

Noruega
NuevaZdandia

Oman

PaisesBajos

Panana

Papua Nuev&uinea
Paraguay

Pau

Polonia

Portuaal

Qata

Reino Unidd

Republica Arabe Siria
RepublicaCentroafricana
RepublicaCheca
Republica deCorea
Republica de Moldoa
Republica Dendcratica delCongo
Republica Denocrética PopularLao
Letonia
RepublicaDominicana
RepublicaPopularDemocratica deCorea
Republica Unida de Taania
Rumania

Rwanda

SaintKitts y Nevis

San Marino

San Vicente y laGranadhas
Santa Lucia

SantaSale

Sao Tomé y Principe
Senegal

Serbia yMonteregro
Seychells

SierraLeona

Singapur

SriLanka

Sudifrica

Sudan

Suecia

Suiza

Suiname

Swazilandia

Tayikistén

Togo

Tonga

Trinidad yTabago
Tanez

Turkmenstan

Turquia

Ucrania

Uganda

Uruguay

Uzbekigan

Venezaela

Viet Nam
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Zambia
Zimbabwe

Total: 164 Estados

* El Acta de Estocolmo se aplica también a la regidministrativaespecial de Hong Kong con efecto a partir del 1°jdiéo de 1997, yala region
administrativa especial de Macao con efecto arpdei20 de diciembre d&999.

2 Dinamarca amplio lagicacion dd Acta de Estocolomo a las Islas Faroe con efegqtartr del 6 de agosto d&é971.

% Los Estados Unidos de Amérieanpliaron la aplicacién del Acta de Estocolmo a todos los territorios ggmiones de los Estadbmidosde América,
incluido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a paeir25 de agosto d&973.

4 Incluidos todosos Departamentoy Territorios deUltramar.

® La adhesién de Nueva ZelandiaActa de Estocolmo, con excepcion lde Articulos 1 a 12, se amplia a las Islas Cook, Nidekelau.
% Raificadén para el Reino en Europa, las Antilserlandesag Aruba.

" El Reino Unidoampio la aplicaciéndd Acta de Efocolmo alalslade Man conefecto a partirdd 29 de octubre d&983.
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Para mas informacidén contactese:con

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (WPO)

Direccion:
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18

CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: Fax:
+41 22 33891 11 +41 22 733 54 28

e-mail: Sitio internet:
wipo.mail@wipo.int WWW.Wipo.int

o a la Divisiéon de PYMEs de WIPO:

Fax: e-mail:
+41 22 338 87 60 sme@wipo.int

Sitio de PYMEs de WIPO:
www.wipo.int/sme

Libreria Electrénica WIPO:
www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13

00198 Roma

Italia

Teléfono: Fax:

+39 06 8558140 +39 06 85351514
e-mail: Sitio internet:
info@cacia.it www.cacia.it
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